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序 論
研究の 背景
知的創造の 時代と呼ばれ て い る 2 1世紀に入 り ､ 技術革新の 急速の発展に伴 っ て ､
工業所有権1に対する保護が ますます注 目され て い る｡ 言うまでもなく､ 工業所有権の
保護は ､ 企業 のみ ならず ､ 国の 技術発展 ､ 産業の 発達にと っ て も重要な意義がある｡
日本 ､ 米国等の 先進国で は ､ 技術の発展 を促進する こと によ っ て経済的な優位を保 つ
ために ､ 工業所有権 の保護が 一 つ の重要 な戦略と して盛んに議論され て い るo
私 の祖国､ 中国 の 特許制度 ､ 商標制度は いずれ も1 9 8 0年代に 入 っ て か ら創設さ
れ たo 従来か ら ､ ｢知的財産権 の保護が不十分で ある+ と指摘され て い たが ､ 近年､ 中
国は ､ W T O- の 加盟 に伴 い ､ W T Oを設立する マ ラケ シ ュ 協定の附属書類 c r知的
所有権の 貿易関連の側面 に関する協定 (T R I P S協定)+,
の 保護基準に合わせ ､ ｢技
術革新を強化 し ､ 高度科学技術を発展 させ ､ 産業化を実現する+ との 目標を 目指 して ､
工業所有権法及び 関連する 一 連 の 法規定を改正 し ､ 特許権をは じめとする 工業所有権
に対する保護 を強化する姿勢が世界の 注目 を浴びて い る｡
と ころが ､ 工業所有権侵 害に対する有効 か つ 適切な民事的救済制度を整備する こと
は極めて 困難な課題 で あり ､ 世界各国 で多く の 学者たちが藩論 して きた に もか かわ ら
ず､ 未決 の 問題が まだ たくさん 残されて い る｡ 工業所有権 の 対象は無体財産で あるた
め､ 一 旦侵害された場合 ､ そ の 損害賠償額の 算定､ 損害と侵害行為の 因呆関係 の判断 ､
差止命令 の執行が か なり難 しい o 同時に ､ 技術 の 多様化､ 複雑化及び経済 の グ ロ ー バ
ル 化に伴 い ､ 救済の 前提とする権利侵害の認定 ､ 並行輸入行為 の認否等に つ い て の新
しい 問題も続々 生 じて きたo 技術 ､ 経済の急速な発展も､ 侵害され る工 業所有権者に
対す るより迅速な救済を要求 して い る｡
1 工業所有権の 中で ､ 意匠権と実用新案権の 侵害に対する民事的救済は ､ 特許権とほぼ同 じであり ､ ま
た ､ 中国 の ｢専利 軌 にお い て は ､ 発明特許 ､ 意匠権及び実用新案権はす ベ て ｢専利+ というため ､
本稿 で は ､ 特に明言する場合を除い て ､ 特許に対する考え方を意匠権及び実用新案権にも適用され る｡
なお ､ 本稿は､ 主 に 工業所有権侵害に対する民事的救済に着眼するの で ､ 本稿 で の ｢工業所有権+ と
は ､ 商標権と特許権等の工業所有権の ことをい い ､ 著作権は考察の範囲外にお い て い るc
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工業所有権侵害訴訟が通常民事事件より高い割合で急速に増加 しつ つ ある現在､ 工業所
有権の保護を通 して の 産業発達 - の寄与を十分に実現す るた め にも､ 工業所有権保護稀順
の整備 は差 し迫 っ た課題 と して重要視されなければならない ｡
ⅠⅠ 問題の所在
工業所有権侵害に 対する民事的救済制度 の 整備を求 め る際に ､ 保護不十分､ ある い
は 過保護は ､ いずれ も産業 の発達に悪影響を及 ぼす恐れがある｡
工業所有権者に必要 な保護 を与 えなけれ ば ､ 権利侵害製品が氾濫 し ､ 工業所有権者
は膨大な資金 をか けて創造活動により技術を開発 した にもかか わらず､ 十分な報酬を
得られなくなる｡ 工業所有権抜上 の権利保護は形 式的なも の に過ぎなく なり ､ 技術開
発に対するイ ンセ ン テ ィ ブも消滅 して しまう｡
逆に ､ 工業所有権保護 の 強化を 一 方的に 強調 しすぎる と､ か え っ て過保護になり､
公益を害する こ とにな る 恐れもある o 特に 中国 の ような発 展途上国で ある場合 ､ 登録
された多く の 工 業所有権が外国企業により所有され ､ 権利 の過保護はまちが い なく自
国産業の発達を束縛するも の に なる で あろう｡
それ故､ 工業所有権者 の利益と社会利益 の バ ラ ン ス を如何に図る べ きか が最も重要
な問題で あ る｡
こ の 二 三年間 の 法改正 に より､ 中国の 工業所有権保 斬り度は過去 に 比 べ て 飛躍的発
展 を遂げたo しか し過 保護に なる の で は ない か と い う懸念もある ｡ 一 方､ 均等論の適
用基準､ 並行輸入 の 可否等 の 権利侵害の認 定問題 は ､ 立法論上 の 空白が まだ残され て
おり ､ 法学界でも 日本等 の尭進国の ように広く諌諭されて い な い ｡ そ の た め､ 権利侵
害の 認定 ､ 侵害行為に より生 じる法的効果 の 判断及 び侵害訴訟 手続 の 定め等の 面 にお
い て ､ どの ように 工業所有権者 の利益と社会利益の バ ラ ン ス を図り ながら工 業所有権
侵害に 対する民事救済制度を全面 的に整備 して ゆく かは ､ 中国に と っ て ､ 今後解決す
べ き重要 な課題と言えよう｡
ⅠⅠⅠ 本稿の 目的
日本と米 国は ､ 工業所 有権保護 の 研究に つ い て も先進国と言 える ｡ 日本で は ､ 均等
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論､ 並行輸入 問題 ､ 侵害訴訟 における権利 の 無効判断等の 問題が最近盛ん に議論され
るように な っ た｡ 1 9 97年 ､ 最高裁の 判決が特許製品 の並行輸入 を条件付きで認 め2､
1 99 8年 ､ 均等論が 一 般論と して 特許権侵害の認 定に適用 され3､ 2 0 0 0年､ ｢キ
ル ピ ー 2 7 5債務不存在確認事件+ 判決が民事訴訟 における特許 の無効主張を認めた4｡
また ､ プ ロ パ テ ン トと言 われ る現代社会の 要求に応 じる1 9 9 8年 の特許法等工業所
有権法改正以降､ 損害賠償や差止命令等の 民事的救済も多く の学者の 関心 を引い てき
た｡
一 方 ､ 工業所有権に対する保護の要請を最 も強く唱えて い るの は､ 過保護の で はな
い か とい う指摘もよく聞か れるが ､ やはり技術大国と言われる米国で ある ｡
工業所有権 の 保護に 関する日米両国経験及 び研究は ､ 中国の 法整備に対 し重要な参
考価値があるに違 い ない o 本稿 の 目的は ､ 比較法 の視点か ら日本 ､ 米国､ 中国等にお
ける 工業所有権侵害に対する民事的救済制度 の 最先端争点 を考察 し､ 主 に ､ . 現在中国
の 工業所有権保護制度に存在する課題 ､ 特に均等論の 適用.､ 並行輸入 の 認否 ､ 損害賠
償制度及 び差止 制度 の整備､ 侵害訴訟にお ける無効判断の可否等に着 目 し ､ 権利侵害
の認 定､ 権利侵寄により生 じる法的効果 の 判断 ､ 民事訴訟手続の 迅速化と い う三 つ の
角度か ら ､ 工業所有権の保護に関する 中国の 法整備 の 辿 る方向を模索するこ とに ある｡
最終的には､ 日本 ､ 米国等 の先進国の経験に 鑑み ､ 同時に､ そ の存在 して い る問題点
も検討 し､ 工業所有権者の 利益 と社会利益 の バ ラ ン ス を図りながら､ 工 業所有権侵害
に 対す る よ り適切 か つ 有効な民事的救済制度を構築 して いき たい と考える ｡
ⅠⅤ 叙述の順 序
工業所有権侵害に対する民事的救済制度 の整備は ､ 主に権利侵害の 正確な認定､ 権
2 最高裁平成 9 年 7月 1 日判決､ 平成 7年 (オ) 第1 98 8号､ 最高裁判所民事判例集 (以下 ｢民集+ と
いう) 5 1巻 6 号 2 2 9頁 ､ 判例時報 1612号 3頁 ､ 本稿第2章参照
3 最高裁平成 1 0年 2月 2 4日判決 ､ 平成 6年 (オ) 第10 83号､ 民集 5 2巻 1号 1 13頁､ 本稿第1章参
日召
Jlヽ ヽ
4 最高裁平成 1 2年 4月 11日判決､ 平成 1 0年 (オ) 第3 6 4号､ 民集 54巻 4号 136 8頁､ 本稿第7 章参
照
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利侵害により生 じる法的効果に つ い て の 公平な判断､ 民事訴訟手続の迅速化とい う三
つ の面 に表れて い るo それ故 ､ 本稿 の 内容 を三 つ の部分に分けて 藩論を展開したい ｡ .
第1部で は､ 工 業所有権侵害の 認 定に関わる 二 つ の 重要な問題を取り上 げて考察す
る o 周知の ように ､ 不 法行為制度にお い て は ､ ｢権利侵害+ が 一 般的な不法行為の 要件
とされて い る｡ その ために ､ どの ような行為が ｢権利侵害+ になるかが予め明確にさ
れなけれ ば ､ 適切な救済を与 える ことが不可能である ｡ 同様 に､ 工業所有権者に民事
的救済を与 える前に ､ 被疑侵害者 の行為が侵害行為に なっ たか どうか を正確に認定す
る こ とが大切で あるo 工 業所有権侵害行為 の 認定に つ い て ､ 現在も っ とも注 目を集め
て い る の は均等論及 び並行輸入と い う問題 で ある｡ よ っ て ､ 第1章では ､ 均等論によ
る 工業所有権侵害の 認定を検討 し ､ 第2章で 臥 並行輸入が侵害行為と して認定され
る べ き か どうかに つ い て検討 を行う｡
第2 部で は ､ 権利侵害に より生 じる法的効果 ､ 特 に損害賠償制度や差止制度等に関
ゎる諸問題 を考察 し､ 適切な民事的救済制度の在り方 を検討する o こ の 部分は ､ 4 つ
の章に分けて検討する o 即ち､ 第 3章で は ､ 工業所有権侵害訴訟における過失責任 の
認定と損害賠償の 関係 に つ い て ､ 第4章 で は ､ 損害賠償額 の算定方法に つ い て ､ 第5
章では ､ 権利者 の排他権確保の た めに重要 な意義 を持 っ 差止命令及 び差止 めと同様の
効果を有する促処分 の要件 ､ 範囲及び対象等に つ い て ､ 第6章で は､ 工業所有権者と
実施権者の 利益を如何に 調整す べ き か に つ い て ､ それぞれ諌論を行 う0
第3部に あた る第7 章で は ､ 民事的救済に関 わる訴訟手続上 の 問題 を考察する｡ 侵
害訴訟に お ける無効事由 の 主張が認 められ る べ き か どうかに つ い て ､ 検討を行 い ､ 現
代社会 の要求に応 じる迅速な救済制度を探究す る｡
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第1部 エ某所有権侵害の認定
に関する諸問題
第1章 均等論
工業所有権侵害に対する民事救済制度を研究する際に ､ まず工業所有権侵害行為を
如何に認 定す べ きか を重 要な問題 と して 取り上 げなければならない ｡ 工業所有権が無
体財産権で あるため ､ そ の 権利 の 実施は常に特定 の場所､ 特定の形態に限るもの で は
なく ､ 同時に ､ そ の侵害行為が 一 般不法行為と比較 して ､ 複雑性､ 多様性と い う特徴
が ある の で ､ 侵害行為を正確に認 定す る こ とは比較的に 困難で ある . 特に技術が急速
に発展する現代社会で は ､ 特許権 ､ 実用新案権及び意匠権 の場合 ､ 複雑な技術問題が
関わる こ とが多く ､ 権利 の 実施方法は必ず しも権利請求 の 範囲と完全に
一 致するも の
で は な い 1｡ 従 っ て ､ 侵害行為が成立す るか どうか につ い て ､ 一 層慎重な判断が必要で あ
る ｡ 簡単な置換 によ り､ 対象製品が 特許の 保護範囲から逸脱できるならば､ 悪意の 侵害者
は容易に法的責任を逃れ る こ とが でき､ 特許権者は適切な保護を受ける こ とができず､ 結
局 ｢権利+ はただの 形式的なもの にすぎなくな る｡ 一 方､ 特許技術の若干 の 特徴を有する
に もか かわらず､ 特許技術との 本質的な差異が存在す る技術に対 し､ 依然と して特許権者
の権利の 行使 を認 める と､ 特許権者に対す る過保護となり､ かえ っ て技術の進歩を阻害す
る こ とに なる恐れ もあろう. 適切な民事救済を権利者に与 えるために ､ 均等論(do ctrin e
ofeq血v ale nts) 2の 体系を精微化する こ とが必 要で ある｡
米 国は 1 9世紀 か ら均等論 を適用 して きた｡ 日本で は ､ 長 い 間に均等論 の適用 が正
式的に 認め られな か っ た が ､ 1 9 9 8年 2月 2 4 日､ 最高裁がボ
ー ル ス プライ ン 軸受
日本では ､ 特許等工業所有権侵害を判断するとき ､ まず､ 利用者の 実施形式が完全に権利請求範囲内
にあるか どうか を認定し ､ それが肯定される場合には ､ 侵害行為が成立するが ､ 否定され る場合には ､
さらに ､ 利用者の実施形式と権利請求の 内容が実質的に同 一 で あるか どうかを認定する段階に入 るo
後者が ､ い わゆる ｢均等論による侵害の認定+ で ある｡
中国で は､ ｢等同原則+ と翻訳され て い る｡ 日本 で は ､ ｢均等論+ と い う用語が広く使われてい るが ､
こ の用語に つ い て反対の 意見も存在す るo 大瀬戸豪志教授は ､ ｢特許権の 同
一 的侵害に つ い て+(立法
館法学2 0 00年 3 ･ 4 号上巻) にお い て ､ ｢均等論+ と いう用語より ｢等価 (対象実施形式とク レ
ー
ム の語義と の等価性) 理論+ の ほうが正確だと指摘 して い る｡ 本稿では ､ 日本で従来か ら使用されて
い る ｢均等論+ と い う用語を使用することにする｡
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事件 の 判決にお い て 均等論 を 一 般論と して初めて容認 した o こ の 判決は ､ 大陸法体制
下 に ある国 々 で大きな反 響を呼び起こ して い る｡ 中国 の 最高人民法院も ､ 2 0 0 1年
に ､ 法律解釈により ､ 特許侵害訴訟にお ける均等論の適用 を明文化に した ｡ 均等繭の
必要性が多く の 国々 に認められる ことは確実になっ た｡
しか し ､ 均等論を適用する際に ､ そ の 要件が何で あろうか ､ 均等論の 適用範囲が ど
こ まで及ぶ か ､ どの 時点をもっ て 均等を判断す べ きか に つ い て は ､ 学説 の 見解が錯綜
して い る｡ 日本の 最高裁判決 に お い て ､ 均等論を適用するた めの 五 つ の 要件が挙げら
れたが ､ こ の 五 つ の要件 の相互関係が どの ようになっ て い るかに つ い て は ､ 関連する
議論が見当たらない ｡
中国 は､ 均等論 の適用 を明文化に したが ､ そ の 適用要件を 一 層明確に しなければ､
今後の 実務上 の適用 に支障をきたすで あろう｡
本章で は､ 日 ･ 米 ･ 中 の均等論 の法律的根拠及 び適用状況 を考察 し､ 権利侵害に な
る か どうか をより正確に 判断でき る ように均等論 の適用 問題 を検討 した い ｡
第1節 米 国
均等論の 目的及び根拠
伎に 権利者 の特許製品 又は特許方法 (以下 ｢特許製品+ と いう) を A と し､ 被疑侵
害者の 製品又 は使用す る方法 (以下 ｢被疑侵害製品+ と い う) を B と したら ､ B と A
が ま っ たく 同 じで ある場合には ､ 特許ク レ ー ム の 文言どおり に侵害行為を容易に認定
する こ とが できる｡ しか し､ 利用者が A を少 しでも変造するならば､ 特許ク レ ー ム か
ら逸脱する こ とが できる｡ こ の ような利用者に 対 し ､ 特許ク レ ー ム の 文言 どおりに 責
任を追及する こ とはもほや できなくなる｡ そ の た めに ､ 米国は 1 9世紀か ら均等論と
いう原則を適用 して きた3. B と A の 間に差異が存在すると して も､ そ の 差異が特許製
品 に と っ て 重要な変化若 しく は実質的な変化 で はない場合 ､ 均等論の 適用 により ､ B
と A を均等と し､ よ っ て ､ B が A の 特許 を侵害 した と認定され る｡
3 木村耕太郎 『判例で読む 米国特許法』 商事法務研究会 2 001年 2 12頁
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均等論の役割は ､ 司法上 の 公平を実現する ことで あると考えられて い る4｡ 侵害者の
些 か の 置き換えに より侵 害製品が特許 の ク レ ー ム 範囲から抜け出すこ とを許すならば､
司法上 の公 平が実現 できなく なり ､ 侵害者 の 詐欺5行為を助長する 一 方 ､ 特許権者にと
つ て 特許の意義がなく なる6｡ また ､ 特許 の保護範囲 は特許ク レ ー ム の文言 の みに 限ら
れる とすると ､ 結局 ｢実質を形式 に従属させ るこ と+ 7になり, 特許の 保護は形式 に止
まるも の に過ぎなく なる ｡ よ っ て ､ 米国 の特許権侵害訴訟 にお い て ､ 均等理論は重要
な原則 と して適用 され て い る｡
均等論 の適用 に より ､ 特許権者 の排他的権利 は ､ 特許を申請するときにク レ ー ム し
たもの に 限らず､ そ の均 等物まで拡大する ことが でき るようにな っ た ｡ 例え被疑侵害
製品が特許 のク レ ー ム の範囲に完全 に入 っ て い なく て も､ 特許権者は権利を行使する
こ とができ る ｡
ⅠⅠ 均等論の 適用
米国は ､ 1 9世紀か ら既に均等論を適用 して 特許侵害を認定して きた8｡ 1 8 1 7年､
Gray v. Ja m e s事件 の判決は ､ ｢(被疑) 機械が (特許機械) とは実質的に 同様で あり ､
そ の操作方法も同 じく ､ か つ 同様 の製品を製造 して い る場合 ､ 原則と して 同 一 で ある
4 Hughe sA 血 raftCo l v･ UnitedState s, 717 F.2d 13 5 1, 2 1 9U.S.P_Q 4 7 3伊ed. Cir. 1 9 8 3)
5 Gr a v e rTa nk &M fg･ Col v ･ LindeA 辻Product8 Co. , 3 3 9U.S. 6 0 5, 8 5U.S.P_Q 3 2 8(19 5 0)事件では ､
最高裁の 判決は均等論の適用の 目的が詐欺 (fra ud) を防止することにあると述 べ た o 木村耕太郎『判
例で読む米国特許捷』 商事法務研究会2 0 0 1年 2 13貫参照
6 Co rning Gla ssWo rks v ･ Stlmito mo Elec . U .S_A. ,In c. , 8 6 8F.2d 1 2 5 1, 9 U.S.P.Q2d 19 6 2(Fed. Cir.
1989)
7
` `
the Supr e me Co u rt obs e r ved thatli mi ting e nfor cem e nt ofe xchlSiv e pate nt rights to lite ral
infringem e nt
`
w ouldplace the inv e ntor at the mer cy ofv erbalism and w oul d be subo rdin ating
s11bstan c eto for m ･ '
''
Hilto n Davis C hemical Co･ v ･ War ne r-Je nkin s o nCo. , 6 2F.3 d1512, 3 5
U.S.P_Q.2d16 4 1(Fed.Cir.19 9 5)
8 0 dio rn e v･ Winkley, 1 8F. CA B. 5 8 1, 5 8 2(C.C .D. M a ss. 1 8 14)(No . 10,432)
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と認定 され る べ きで ある+ と述 べ ､ 初めて均等論を適用 した9｡
と ころで ､ 現代の 均等理論 の 枠組み を作 っ た の は1 9 5 0年 の Grav e rTank & M fg.
Co . 帆 LindeAir Pr odu cts Co.事件10の 判決 で ある｡ 本判決は ､ 過去 の裁判例に基づき ､
均等論の 適用に考慮され る べ き三 つ の 要素を挙げたo 即ち､ 鮎 nction (機能)､ w ay･(方
法)､ r esult (結果)の 三 要素で ある (三要 素テ ス トとも呼 ばれる)o この 三要素は均
等論 の 基盤を構成 したも の とも考えられ る ｡ 被疑侵害者がク レ ー ム の 文言 どおりに特
許技術を侵害 (以下 ｢文言侵害+ と いう) して い なく て も ､ 被疑侵 害製品が特許製品
と実質的に 同様の 方法で ､ 実質的に同様の機能を果た し ､ 実質的に同様 の 結果に達す
る こ とが できる場合､ 原則と して ､ 被疑侵害製品と特許製品との 間に実質的な差異が
存在 しない と考えられ ､ 均等論 の適用により ､ 被疑侵害者 の行為が特許権侵害である
と認定される ことに なる｡
但 し､ 単純な機械的技術が使われ て い た時代に は ､ 機能 - 方法 一 結果とい う三要素
テ ス トが ､ 被疑侵害製品 と特許製品との 間に実質的な差異が存在 して い る か どうか の
判断に 十分か つ 有効な方法を提供 したが ､ 科学技術 の急速な発展 に伴 い ､ 技術が多様
化 して きたため､ 三要素テ ス トのみ で不十分で ある ことを考慮 して ､ Gr a v e rTa nk事
件判決 は ､ 過去 の判決より 一 歩進ん で ､ 均等に つ い て の もう - つ の判断方法､ 即ち､
｢特許 に含まれ て い ない (被疑侵害製品 の) 構成要素と特許に含まれ て い る要素の 置
換可能性 が当業界の 通常熟練者に より知 られて い る か どうか+ とい う判断基準を示し
た11｡ 三要素テ ス トで あ ろうが ､ ｢置換可能性+ による判断で あろうが､ いずれに して
も ､ そ の最終の 目的 は ､ 被疑侵害製品に含まれ る要素が特許ク レ ー ム の要 素と同 一 か
若 しく は均等か とい う問題 を解放する こ とで ある12｡
9
'[w]he r ethe[claim ed anda cc us ed] m achin es a r eS ubsta ntianythe sa me , andoperatein the sam e
m a n n e r
,
toprodu c et he s an e re sult, they m u stbein prin ciplethe sa m e.
I.Gr ayv. Jam e s, 10F. Cab.
10 1 5, 1 0 16(C.C.D. Pa . 1 8 17)(No. 5,718)
1 0 Grave rTa nk & M fg. Co . v. Linde A 止Products Co ., 339 U.S. 6 05, 85 U.S.P.Q3 2 8(1950)
l l
1'[a]n im po rtant fa ctor is whetherpers on s rea son ably skilledin the a rtw oul d have kno wn ofthe
inte rchange ability ofa ningredientn otcontain ed in the patent withon ethatw a s.
I. Gra v er Tank
& M fg･ Co l v. Linde Air Prodll CtSCo . , 339 U.S. 6 0 5, 8 5U.S.P.Q3 2 8(1950)
12 Wa r n e rJe nkinso nCo .
,
In c. v . H ilto n Davis Che mic alCo. , 5 2 0U.S. 17(19 9 7)
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従来 の裁判例に よると ､ 米国にお ける均等論の 適用 には以下 の 特徴がある｡
①模倣者 の 主観的意図と均等による特許侵害との 関係に つ いて
特許侵害の警告等の 通知 の 不存在は､ 特許権者の損害賠償請求に は影響を与えるが ､
侵害行為 の 差止請求に は 影響を及 ぼさない ｡ 厳密に言えば､ 米国で は､ 模倣者 の主観
的意図は特許侵害の構成要素で はない ｡ 従 っ て ､ 均等論を適用する際に ､ 摸倣者 の不
誠実等 の 主観的意図を均等論の適用 の 要件とするもの ではない とい う言明 が裁判例に
お い て しば しば見られ る13o 均 等論を適用する か否 かは ､ 摸倣者 の 主観的意図 の 有無
に よるも の で はない14｡
均等論 の適用 により侵害を認定する場合､ 模倣者 の摸倣行為は重要 な証 拠と して 見
なされ て い るが15､ 均等論 の成否 を決める根本的な要素は模倣者の 主観的意図 で はな
く ､ ｢実質的な相違+ が欠如 して い るか どうか で ある｡ 摸倣行為の存在に よ っ て侵害製
13 Kew an ee Oil Co. v. Bicron Corp ., 4 16U.S. 4 7 0, 4 7 8(1 9 7 4)
1 4 連邦巡 回裁判所 は ､ Hilton Davie C hemical Co ･. v. Wa r n e r･Je nkin s on Co., 6 2F.3d1 5 12, 35
U.S.P.Q.2d1 6 4 1(Fed. Cir. 19 9 5)事件は , 均等輪が被疑侵害者の 主観的な認識や動機に よ っ て認定さ
れると い う理由ではなく ､ 摸倣が ､ 特許製品と被疑侵害製品の差が - ･ 客観的に測定 して - ･ 非実質
的だ と い う理 由で ､ 摸倣行為は ､ 均等論に よ る侵害認定の 証拠 と して 有効で あると判示 した ｡
"
Evi de n c e ofcop ying is als o rele v ant to infr inge ment u nde rthe doct rin eofeqtdvale nts, . . . n ot
beca tl S ethe do ctrin e of equivalents r e sts o nthe s ubje ctiv e a w a ren e s s o r motiv atio n oft he
a c c u s ed in血inger, butr athe rbeca u s ec op yl ng SⅥ.gge StS that the diffe r e n c esbetw een t he claim ed
a nd ac c u s edpr odtl CtSO rpr ocesses
-
m e as u r ed objectiv ely- I a r ein sllbst antial. Whe na natte mpt
to cop yoccu r s, thefact-finder m ayinfe rthat the c op yist, pre su mably o ne ofs om eskilin the art,
has m ade afair c op y, withonlyin s ubstantialcha nges
”
; 上告審では ､ 最高裁は連邦巡回裁判所の
判決を破棄､ 差 し戻 し､ こ の 意見に つ い て 明確な態度を示 しなか っ た｡ た だ し､ 最高裁は ､
` `
- ･
witll
regard to the objectiv e n atll re Of the do ctrin e, a Skined pr a ctitio ner
'
s knowledge of the
inte rch ange ability betw ee n claim ed and ac cu sed ele m e ntsis n otr elev ant forits o w nsake, btlt
r athe r fo r what it tells the fact finde r abo ut the Similarities or differen ces betw ee n those
ele me nts.
”
(Wa r n e rJenkin s o nCo . ,Inc. v . Hilto nDavis C hemical Co . , 5 2 0U.S. 17(199 7))と強
調し､ 均等論の適用と侵害者の意図とは無関係で あることを判示 したo
15 Stryke rCo rp ･ v ･ Inte r m edics Orthopedics,Inc. , 89 1F.Supp. 7 5 1(E.D .N.Y. 19 9 5)
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品 とク レ ー ム の 間の相違が非実質的で あるもの とする推測はあくまで も 一 種の推定で
あり ､ 摸倣者 の 主観的意図が特許侵害の構成要素で はない ため ､ 故意 の模倣行為があ
つ たと して も､ 他の 関連要素を合わせ て考慮する ことも必要 で あるとされて い る16｡
一 方 ､ 被疑侵害者が特許 の 存在及び発明の 開示 を知 らずに､ 自ら技術 を独立-して開
発 した場合 ､ 侵害行為に つ い て の 主観的意図が存在 しない と しても､ そ の 開発 した技
術が既存 の 特許との 実質的な相違を有 しない 限り ､ 被疑侵害者は侵害の責任を負わな
けれ ばならな い17｡
②
"
an ele me ntr山 e
”
に基づ く分析法
米国 の均等論の適用 に関する 一 つ の 重要な原則は ､
"
allele m ent ru1e
”
であるo こ
の ル ー ル を初 めて 提 出 され た の は ､ 1 9 87 年 に 連邦巡 回裁判所 で判決 され た
Pen n w alt Corp. v. Du rand- W ayla nd, Inc . 事件で あ っ たo 即ち､ 均等侵害になる か ど
うかを判断する際に ､ ク レ ー ム をそ こに含まれ る構成要素に分解 し､ 被疑侵害晶に ク
レ ー ム の 構成要件 の - つ で も欠けて い る場合に は侵害で はない と の原則である18. そ
の後 ､ Wa r m e rJe nkin s o nCo_
,
In c. v. Hilto nI)avisC he mical Co.事件にお い て ､ 最高
裁は こ の ル ー ル を 一 層強調 した . 最高裁は､ 特許ク レ ー ム に含まれる各構成要素が特
16 Hilto n Davi8 Che mical Co. v. Wa m e r-Je nkins o nCo .,6 2F.3d1 5 1 2, 36 U.S,P.Q.2d 16 4 1(Fed. Cir.
1 9 9 5)
1 7 Parke r v. Hu lme, 1 8F. Ga s. 11 3 8, 11 4 3(C_C.E .D. Pa . 18 4 9)(No. 10,7 4 0)
18
"
Aninfringe menta nalysis, thu s, r equirest hat the c o u rtslook ate a ch ele m e ntofthe claim ,that
is, pr o c e edthroughthe claim ele n e nt･by･ elem e nt, aLnd lo ok for c orr espo nden c ein the allegedly
in fringingdevice･ Ifa n a c cus ed device does notco ntain atleastan equivale ntfor each li mi ta ion
of the claim ,t he reis n oinfringe m entbeca use a r equiredpartofthe cl aim edin ve ntion is mis 8ing.
･ ･ ･Ea ch elem e nt con stitutes akmitatio n or na rr o wing ofthe sc ope Ofthe d aim . Itfouow sthat a
claim win n otco ver or re adon a nydeviceo rpro ce s su nles sthatdevice o rproce ss co且tains allthe
elem e nts of the claim (or an equivalent ther e of within the 皿 eaning of the doctrine of
eq11iv ale nts)‥ . .T lms, whe n an el m e nt is e ntir ely missing,thatis, whe nthe a c c u sed devic edoes
n otc ontain eithe rthe ex a ct elem ent of the claim o rits equ lValent, ther eis n oinfringe m ent.
Co n v e rs ely, an elem ent is not
`
mis sing
'
ifan equivale nt hasbeen substituted.
' '
penw alt
Co rpo r atio nv I Du r a nd･ Wayla nd,Inc. , 83 3F.2d931, 4 U SPQ2d 173 7(Fed. Cir. 1 9 8 7)
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許発明 の 範囲を明確にす る重要 なも の とみなされるため ､ 均等論を適用するか どうか
は発明全体をもっ て 判断する ことで はなく ､ ク レ ー ム の 各々 の構成要素 (ele mentb少
ele m e nt) に つ い て 判断す べ きであると判示 した19｡ 換言すれば､ 被疑侵害製品全体を
見れば ､ 発明全体と同様な ｢機能 一 方蔭 一 緒果+ を有すると して も､ 各々 の 構成要素
の 間に ｢機能 一 方法 一 緒果+ につ い て の 実質の 相違が存在 して い るならば ､ 侵害には
ならな い ｡ これは ､
``
allelem e nt r ule
''
の影響で出現 したル ー ル とも言 われ て い る20｡
③均等論の適用 時点に つ い て
｢特許に含まれて い ない (被疑侵害製品 の) 構成要素と特許に含まれて い る要素 の
置換可能性 が当業界の 通 常熟練者により知られて い る か どうか+ の判断時点に つ い て ､
米国は ､ ｢侵害時+ を採用 して い る｡
W a rn e rJe nkin s on21事件に お い て ､ 連邦巡回裁判所の 判決は､ 次の ように い う｡
｢被疑侵害製品 とク レ ー ム 要素の既知 の 置換可能性 は ､ 当業界の 通常技術者がその
変化 を非実質的とみなす で あろうことの 有力な証拠 で あるo そ の ような証拠がな い場
合 ､ 特許権者 臥 侵害時点にお い て ､ 当業者が ､ やはり ､ か か る置換を非買質的なも
の だと考える であろうこ とを立証 しなけれ ばならない ｡+ 22｡ すなわ ち､ 代替物 の 置換
19
”
Ea ch ele m e nt c ontainedin a patent claim is de e med m aterialto de&ning the s cope of the
patentedin v e ntion ･ and thu sthedoctrin eofequivale nts m､lStbe ap pliedtoindividtlalele m e nts
oft he cl aim
,
n ot to thein v e ntio n a sa whole ･
''
;
〟
T he dete rmin ation ofequivalen c e shoul d be
ap plieda s an obje ctiv einqtliry o n an elem e ntby elem e ntba sis .
' '
wa rmerJe nkin s o nCo .,In c. v.
H 山o n Da vis C be 血 cal Co一 , 5 20 ロ.S･ 17, 1 17S. Ct. 1 0 4 0, 4 1U SPQ2d186 5(19 9 7)
2 0 本間忠良 ｢Warne r･Je nkinso n Co. ,In c. v.H ilto n Davis C he micalc o. , 11 7S.Ct.1 0 4 0(1 9 9 7)は ､ 均等
論を再確認 し､ そ の適用をパイオ ニ ア特許や エ クイ テ ィ の場合だ けに限定した従来の 下級裁判決を
否定す る 一 方､ 均等を発明全体ではなく個 々 の ク レ ー ム 要素に つ い て判断す べ きだ と し､ か つ 審査
履歴 エ ス ト ッ ペ ル の 立証責任を特許権者側に転換するこ とによ っ て ､ 均等論の 暴走に ハ ドメ をか け
た+ ア メ リカ法1 9 9 8年 1号 134貫
2 1 Eilto nI)avis C he mical Col vI Wa rm e r-Je nkins on Coリ 62F.3d 15 12, 35 U.S,P.Q.2d 16 4 1(Fed. Cir.
19 9 5)
22
"
The know n intercha ngeability ofthe accusedandclaim edele me ntsispote ntevi de n c ethaton e
ofordin a ry skillin the r ele v a nt art w ould hav e c o nside r ed the changein substanti al. Without
- 19 -
によ っ て 特許 ク レ ー ム と被疑侵害製品 の 間に 生 じた相違が実質的な変化で あるか どう
か は､ 侵害時点にお ける当業界の技術 レ ベ ル に よ っ て判断される べ きで あると いうの
で あるo 本件 の上告審にお い て ､ 最高裁は ､ 均等 の評価時点を侵害時とする ことを 一
層強調 した23｡ ｢均等論 の下 で ､ 被疑侵害製品 の 構成要素とク レ ー ム の 構成要素が均等
で あるか どうか を判断する 際に ､ 均等 の評価に適当する時点 一 即ち要素 の置換可能
性が知 られ て い る時点 - は侵害の 時点で あり ､ 特許権を設定 した時点で はない+o
一 方､ こ れに 対 し､ 反 対 の意見も存在 して い る｡
Wa r n e rJe nkin so n 事件にお い て ､ 連邦巡 回裁判所 の N ies 判事等は､ ｢発明が公知
の 方法又 は機械に関する改良で ある場合､ 置換物 は ､ 特 許権設定登録時に お い て ､ 当
該技術 の 等価物 と して 公知 で なけれ ばならな い ｡ - 取替えられた要素が新たな機能又
は 実質的に異な っ た機能を果たす か ､ 又 は､ 公知で あっ ても特許権設 定時に適当な置
換物と して 知られ て い な い 要素に置換された場合に は ､ 非侵害となる+ 24と述 べ ､ 均
等論を適用時点に つ い て ､ 本件の 判決 と異なる見解を示 した｡
ⅠⅠⅠ 均等論の適用 に対する制限
米国にお い て ､ 均等論 の適用 に対 し ､ 主に 二 つ の制限がある ｡ 即ち､ 公知技術 (prio r
a rt) 及び禁反青原則 (pro s e c ution histo ry estop pel) に よる制限で ある.
公知技術に よ る制 限
公知技術による制限とは ､ 被疑侵害者 の製品が公知技術の 範囲で あれ ば ､ 均等によ
su ch evi de nce, the pate nte ewilln eed othe r objectivete clmologic alevi den ce de m o n str atingthat
the substittlte n e v e rthele s repr ese nts a cha nge that the ordin a ry artisan w ould hav eco nside r ed
insubsta ntialat the tim e of infringe ment.
”
Hilto n Davis C hemical Co.'v. wa rm er -Je nkin son
Co . ,6 2F.3 d 151 2,35 U_S,P_Q.2d16 4 1(Fed. Cir. 1 95)
23 Wa rn erJe nkin 8 0n Co. ,In c. v . H ilto n Davis C he mical Co . , 52 0U.S. 17(1 997)
2 4 Eilto n Davis Che mic alCo. v. Wa r n e r･Jenkin s o nCo_
,
6 2F.3d 151 2, 3 5U.S,P.Q.2d 16 4 1(Fed. Cir.
19 9 5)
- 20-
る侵害が成立 しない と い うこと である｡
多く の 特許技術は ク レ ー ム 全体を見れ ば特許 の新規性及 び進歩性を有するが ､ 必ず
しもそれ に含まれ る各々 の構成部分が公知技術の範囲に属 しない とい うわけで はない ｡
そ こで ､ 被疑侵害製品 と特許製品の 間に相違が存在す る場合 ､ どこまで が公知技術 の
範囲に包み込まれて い る の か ､ また､ 公知技術に属する部分が均等論 の適用に影響を
あたえる の かは ､ 容易に判断で き るもの で はない ｡
連邦巡回裁判所は ､ 被疑侵害者の 製品が公知技術の 範囲に属する か どうかを判断す
る ために ､ 1 9 9 0年､ W ilson Spo rting Goods Co. Ⅵ Da vid Ge o駄 ey & Ass o ciates
事件にお い て ､ 初めて ｢倣定的ク レ ー ム+ (hy pothetical claim) 25と い う判定方法を
導入 した｡ 即ち ､ 裁判所は ､ 被疑侵害製品に つ い て ｢仮定的ク レ ー ム+ を想定し､ そ
の ｢仮定的ク レ ー ム+ によ っ て製品の 製造時点で特許 出願 したとすれ ば､ 特許権が付
与され た可能性が あるか どうかを分析す る方捷で ある｡ ｢坂定的ク レ ー ム+ によ っ て ､
特許権が付与 された可能性があるならば ､ 被疑侵害製品は公知技術の 範囲に属せ ず､
均等論 の適用に対する公知技術の制限の援用 が できなくなる｡
La min atingCo. of America v. Tr i- Sta rLa min a七e 8IrlC.26事件はこ の ような分析方法
を採用 した裁判例である . 特許製品であるサ ー キ ッ トボ ー ドは ､ 表面が植物繊維ダラ
ス の 合成物を挟む二枚 の ア ル ミ箔によりカバ ー されて い る｡ 特許製品 の前 に､ 植物 の
髄を挟む箔がボ ー ドの背面 をカ バ ー し､ ア ル ミ箔がボ ー ドの表面 をカ バ ー する技術が
25
"
W hetherpri or a rtr e strictsthe r a nge ofequivalent8 0fwhat is lite ral1yclaim edcan be a difBcult
questio n to answ er･ ･ ･ ･it m ay be helpful to c o n cepttLalize the limi tation o nthe scope of
equiv ale nts by visu ali2:ing a hy potheticalpate nt claim , sllfficient in scope tOliterally cover the
a cc us ed pr odu ct･ T he pe rtinent qtleStio n then be com e swhethe rthathypotheticalclain c oul d
havebe en allo wed by the Pate ntand Trade mark Office o verthe prior a rt. Ifnot, the nitw oul d be
impr oper to pe rmit the pate nteeto obtain that cove rage in an in fringe me nt suit u nde rthe
do ctrin e ofeqtlivalents ･ Ifthe hypotheticalclaim could have been al 1o wed, then prior a rtis not a
bar toinfringe me nt u nder the do ctrin e ofeqtLivale nts .
乃
wi18 0n Spo rting Goods Co. v. Davi d
Geo飴 ey & As s o ciate s9 0 4 F.2d6 7 7, 1 4U.S.P.Q.2d194 2伊ed. Cir.19 9 0)
2 6 3 5U･S･P･Q･2d l14 9(C.D.Gal_1 99 5), Pate nt La w Ha ndbo ok 1 99 6･97 E dition, by Pat ricia N.
Br a ntley, p .2 6 0
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公知され て い た｡ 被疑侵害者が販売 した製品は ､ 普通 の 紙を挟む 二 枚の ア ル ミ箔を使
用 した｡ 特許権者が被疑侵害製品 の紙 ､ 箔 の組み合わせ による ｢仮定的ク レ ー ム+ が
特許され た可能性 が あると証明 できなか っ たた め､ 裁判所は本件の被疑侵害製品が公
知技術の 範囲に属 し､ 均等に よる侵害に ならな い と判断した｡
均等論の 適用が公知技術に より制限され る か どうか を判断する際に ､ 裁判所はク レ
ー ム 全体を把握 して 判断す る傾向がある｡ なぜ かと い うと､ 有効な特許で あ っ て も､
それ に含まれ る各々 の 構成部分は公知技術に属す る こ とも ありうるか らで あるo 一 部
の 構成が公 知 技術 で ある か らと言 っ て 特許 の 有効性 を否定する こ と は でき ない ｡
Lu c a sAe r o spa c e, Ltd･ V Unis o nlndustrie s, L.P.2 7事件にお いて は ､ 裁判所は この 理
由 を以 っ て被告 の抗弁を否 定し ､ 均等論の 適用 に より侵害が成立する と判断 した｡
禁反言原則 に よる制限
米国では ､ 特許権者 の侵害訴訟に おけ る主張は ､ 原則 と して ､ 特許出願手続を行っ
た当時の 説明 又 は意見 に反 して はならない ｡ 特許権者 の 主張 と出願 当時 の意見が相違
する場合 ､ 信義誠実の 原則 に反するた め､ 均等論 の適用が認 められ な い ｡ 従 っ て ､ た
と え特許製品等と被疑侵害製品が実質的に均等で あると認 められると して も､ 特許権
者が特許 出願過程で特許 を取得するた めに ､ ある技術範囲につ い て は権利取得 の意思
放棄を表 明 した場合に ､ そ の 技術範囲 に関 して 均等理論 を適用 して特許権者 の権利を
保護する こ とは でき ない 28｡
例えば ､ Ca rl B Baiv. L & L Wings, In c.2 9事件にお い て ､ 特許権者が､ マ ジ ッ クテ
⊥ プ を外周 に つ けたボ ー ル を投げそれ を手 に 持 っ たプラ ス チ ッ ク製 の 皿 状の ｢タ ー ゲ
ッ トグ ロ ー ブ+ に く っ つ けて受け取 るゲ ー ム 用 品 の発 明に つ い て ､ 特許審査経過にお
い て 先 行 技 術 を 引 用 し た 拒 絶 理 由 に 対 し ､ ｢そ の グ ロ ー ブ は 半 球 状 で あ る
27 タ ー ビ ン エ ン ジ ン の 特許権侵害事件であるo 899F. Sllp P.1 2 68(D. Del. 1 9 9 5)
28 松本重敏 ･ 大瀬戸豪志編 『比較特許侵害判決例の研究』 信山社 19 9 6年 1 5 3頁
2 9 Baiv ･ L & L W ings, 1 6 0F.3d135 0(Fed. Cir. 1 9 9 8), 和訳に つ い て は､ 特許委員会第2 グル ー プ第 3
小委員会｢最近の C A F C判例における権利範囲の解釈(そ の 2)+知財管理 19 9 9年 4 9巻 10号 1 4 32貢
参照
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(be mispbe ric al)+ と い う要件を ク レ ー ム に追加 したため ､ 裁判所は､ グロ ー ブ の 中
央 の殆 どの部分が平 で僅 かに周 囲にの み曲面が存在 して い た被疑侵害製品が特許侵害
で は な い と認定 した ｡ 連邦巡 回裁判所は､ 本件にお い て ､ ｢出願人が審査官の 先行技術
に基づく拒絶理 由に対 して ク レ ー ム を減縮する ことによ っ て応答した場合は､ 後にな
つ て ､ 補正 によ っ て放棄され た部分が均等 の範囲で あると主張はできない+ こ とを判
示 した ｡
とこ ろで ､ 特許権者の 特許 出願過程に おける技術範囲 の 補正が必ず禁反言による制
限 とな る の か ｡ これ に つ い て ､ 注目を浴びた裁判例は､ 1 9 9 7年 ､ 米国最高裁判所
で争っ た Wa r n e rJenkin s o n事件である80o 本件にお い て ､ 技術範囲の補 正 の原因は
それを決定する重要な要素で あるとみなされ て い る ｡
本件 の 特許権者は ､ 着色剤 の純化方陰に つ い て特許権を有する o そ の方法とは ､ ｢反
応生成物の溶液をほ ぼ pⅡ 6 - 9 の 範囲で ､ 2 0 0- 4 0 0psig の 静水圧 下で 孔径5
- 1 5 Aの メ ンブ ラン フ ィ ル タ ー を通 して超櫨過 し､ 着色剤か ら不純物 を分離する+31
方法で あ る. 特許出願過 程にお い て ､ 特許権者は 一 回技術範囲 の補正 を行 っ たo 最初
の 権利請求書にお い て ､ ｢反応生成物の溶液をほ ぼpⅡ 6 - 9 の 範囲+ と い う文言が記
載され なか っ たが ､ ｢p H 9+ の溶液で 純化を行う先行技術 と区別するた めに､ .この 文
言が追加記入 された の で ある｡
一 方 ､ 本件 の上告人 は ｢p H 5+ の 溶液で純化方法を行っ た o 上告人 で ある被疑侵
害者 は ､ 特許 出願過程にお い て 技術範囲 の補正 が行われ たこ とを理 由と して ､ 均等論
の適用 に対する禁反 言に よる制 限 を主張 した｡
米国最高裁は､ 特許権者が 特許出願過程にお ける最低値 pE 6を設 定した理由が明
確に されなか っ たため ､ 本件を連邦巡 回裁判所に差戻 した｡ 本件に お い て ､ 特許権者
30 Warne rJenkins on Co . ,Inc. v . Hilto n Davis Che mical Co. , 5 2 0U.S. 17(19 9 7)
3 1
''In a pr oces sfor the ptlrific ation of a dye
･ ･ ･the im pr ov em ent which co mpris es: subjecting an
aqu e o u s solutio n - ･ to ultr afi1tr ation throu gha m embr ane having a nominalpor edia mete r of
5･ 15 Angstr o ms tinde ra hydrostatic pr e s s u re ofap pr o xim ately 2 0 0 to 40 0p. s･ 1.ど. , at aPE &o m
ap proxim ately 6･O to 9.0, to the reby c au se sepa ration ofs aid imptlritie sfrom saiddye -
”
､
Wa r ner Je nkin s o nCo . , In c. v. Hilton Davis C he mical Co . , 5 2 0U.S_ 1 7(199 7). 和訳に つ い て は ､
松本重敏 ･ 大瀬戸豪志編 『比較特許侵害判決例の研究』信山社 1 9 9 6年 4 7貢参照
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が技術範囲を補正 した際に ､ 対象利用行為を技術範囲か ら意図的に排除 しようと.した
か どうか が､ 禁反言 に よる制限 の 適用 を決定する重要 な要素と見なされて い る｡ 最高
裁判所は ､ 特許権者が技術範囲の 最高値と した pH 9は先行技術と区別す るために設
定され たもの で あり ､ これ に つ い て は禁反言に より制限されなればならない が ､ 最低
値 pH 6の設 定に つ い て は ､ 出願手続を行う当時の 特許権者 の 意図が明確にされてお
らず､ 特許 の 一 つ の構成要素と して ､ 必ず しも均等論 の 適用を妨げるもの で はない と
認定 した82｡
要す るに ､ 特許出願過程に お ける補正 は必ず しも禁反言による制限 をもたらすもの
ではなく ､ 先行技術を甲避する ために行われ た補正部分と ､ 新たな構成要素を補充す
る補正部分によ っ て ､ 侵害訴訟 の主張に対する制限 の 効果がは っ きり区別 されて いる ｡
特 許権者は ､ 先行技術 を回避す る等 ｢特許性 に関する本質的な理 由+ (a substantial
r e a so n r elatedto pate ntability) 33で補正 を行 っ た場合､ 侵害訴訟 にお い て ､ 禁反言
に よる制限 を受けな けれ ばならない が ､ これ に反する理 由で行 っ た補正 に つ い て は､
均等論の適用 を依然と して 主張する ことがで き る . 特許出願過程にお けるク レ ー ム範
囲 の 補正 の 理 由に つ い て は ､ 挙証責任が原則 と して 特許権者に ある34o 特許権者は侵
32
"
W hileitis u ndisputed that the up per hhit of9･O w a s added in orderto di8tingui8h the Bo oth
pate nt, the re a s on fo r addingthelo w e rlimitof6･O is un cle ar･ T helo w erlimit ce rtainlydid not
s e rvetodistinguishthe Bo othpatent, w hichs aidn othing abo utpH le v elsbelow 6.0. TIl uS, While
alo w e rE mi tof6･0
, byits m e r ei且 clu sio n, be c a m e a m ateri alele m e ntof the claim , thatdid n ot
n e c e s s ari1y precludethe ap phc ation ofthe do ctrine ofequivalents asto thatele ment.
' '
wa r n e r
Je nkinson Co. ,Inc. v. Hilto n Davis Chemical Co. , 5 2 0U.S. 1 7(19 9 7)
3 3 War n e rJe nkinso n Co. ,In c. v. Hilto n Davis C he mical Co . , 5 20 U.S. 1 7(19 97)
3 4
"[w]e think thebette r ruleistopla cetheburde n on the patentholde rto estab lishthe re aso nfor
an a m e ndm ent r equired du ring patentpro s ecutio n. The cou rt the n w o uld decide whether that
r e a s o nis s u鑑 cie nt to ove rcom e Pr os e cutio n histo ry estop pel a s a barto ap p止cation of the
do ctrin e of eqnivale nts to the ele me nt added by that a me ndm ent. Where n o explanation is
e stablished, ho we v e r, the co u rtshoul dpr e s u m ethatthe P T O had a s ubstantialr e aso n relatedto
pate ntability forin cluding t he li mi ting ele m ent added by am endm ent. In those circ u msta n c e s,
pr o s ecutio n histo ry e stop pel w otl d bar the ap plication ofthe doctrine equivale nts asto.that
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害訴訟に お い て ､ ク レ ー ム範囲を補正 した理 由を釈明でき なければ､ 禁反宮原則に よ
り均等論の適用 が排除され る こ とになる｡
Wa r n e rJe nkin s o n事件の最高裁判決が下 された後 ､禁反言による制限につ い て は ､
もう 一 つ の判決 が大き な波紋を投げ掛けたo すなわち､ 連邦巡 回裁判所は ､ 2 0 0 0
年9月 2 9日 に判決 した Fe s七o Co rpor ation v. S hokets u Ⅸin z oku Eog yo Kabu shiki
Co.
,
Ltd. etc .事件35で あ る o
Fe sto 判決 にお い て は ､ 次の ような 四 つ の 原則が 挙げられてい る36o
(1) Wa r m e rJe nkin s o n に 言 及 さ れ た ｢a s ubsta ntial r e a son related t｡
patentability+ とは ､ 先行技術を克服する も の に 限られる ことで はなく ､ 法定特許要
件に関連 したあらゆ る理由を含む｡
(2) 自発的(v olu nta ry) な補正 は審査官が要求 した補正 と同様に位置付けられる｡
従 っ て ､ ク レ ー ム 範囲を縮小 した ､ 法定特許要件に 関する あらゆる自発的な補正 が､
補正 され た構成要素に関する禁反言による制限 になる｡
(3) 禁反言に よる制限をもたらす補正 がなされ た場合､ 補正 された構成要素に つ
い て はもはや均等論 の適用を車める ことは で きな い ｡
(4) 補正 の 理由を釈明 しなか っ た補正 に つ い て も均等論の 援用 を妨げる｡
こ の 判決は ､ War n e rJe nkin s o n判決を参照 しながら下された判決 であるが ､ 禁反
言に よる制限 の 範囲 を 一 層拡大 した｡ これ ら の 原則に よ っ て ､ 特許権者が特許出願過
程に お い て 一 旦補正 を行 っ たな らば ､ 禁反言 に よ る制 限を回避する こ とは殆 ど不 可能
で あ る｡
実際に は ､ 特許 出願過 程にお い て ､ 技術範囲 の禰正 がよく行われて い る ｡ 補正 の原
因もさまざまで ある ｡ そ の原 因 を問わずに禁反言原則が適用され ると ､ 特許権者の 権
ele m e nt･
”
wa r nerJenkinso nCo.
,
In c. v
.
Eilton Davis C hemic al Co. , 52 0U.S. 1 7(19 9 7)
3 5 Fe sto Corpo r atio n v･ S hokets u Kin zoku Kog yo Eabu shiki Co . , Ltd. ,etc. ,2 3 4F,3d 5 5 8, 2 0 0 0
U･S･Ap p. Le xis 2 9 9 7 9.本件に つ い て ､ 連邦巡 回裁判所は ､ 197年 の判決にお い て 均等侵害を認定し
たが ､ 最高裁に差戻され たため､ 再審査を行 っ た ｡
3 6 Festo Co rpo r atio n v･ S hokets u Kinzoku Kog yo Kabushiki Co. , Ltd. ,etc. ,2 3 4F.3d 5 5 8, 2 0 00
U･S･App･ LeⅩis 2997 9. 和訳 に つ い て は､ W inia皿 M . Atkin son, B ru ceI. Ro se, John A. W a 8leff著､
AIPPI事務局訳 ｢Festo 半り決は本当に必要か ?+ A工P PI200 1年 4 6巻 6 号343貢参照o
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利行使に は不 当な制限 を与 えて しまうことに なる ｡ こ の ような結果 を避けるために､
W a r m e rJe nkins o n判決の ように ､ 各要素の補 正原因 を考慮 しつ つ ､ 特許権者が禁反
言による制限 を受ける べ きか どうかを判断する こ とが重要で あろう｡
第2節 日本
均等論の構成要件
日本で は ､ か つ て は ､ 均等論 の適用 に より特 許 ク レ ー ム の範囲が無理 に拡張され ､
特許権に対 して過保護に なる ことを懸念 し､ 均等論の 適用 に つ い て 消極的で あ っ た｡
しか るに ､ 近年､ 技術水準 の 向上 に伴 い ､ 均等論 を肯定する見解が有力に なっ てきた?7o
均等論の 構成要件に つ いて ､ 学説 に は様 々 な見解が ある ｡ 置換可能性と容易想到性
の 2要件で足り る とする説 の ほ か に は ､ 技術 の 思想の 同 一 性 を加 える 3要件説､ 及び
非本質的部分､ 置換可能性 ､ 置換容易性 ､ 公知 技術､ 意識的除外 とい う5要件に分け
る説が ある38｡
2要件鋭は ､ ｢置換可能性 の 有無を検討する ことは ､ とりも直さず両者 間の 実質的同
一 性 を検討 して い る こ と となる の で あ っ て ､ 置換可能性以外 に改めて技術的思想が異
な る か否 かを考究す る必 要は認 められ ない の で あ る｡ それ ゆえ､ 均等 の成否 を論 じる
に 当た っ て ､ 置換可能性 と置換自明性 の 二 要件以外 に ､ 技術的思想の 同 一 性 なる要件
を定立する こ とは根拠 に乏 しい+ 39と考えて い るが ､ これ に対 し､ 3要件説は ､ ｢イ号
＋
方法が全体と して特許方法が採用 して い る原 理或 い は技術思想と全く異な るとき は､
た とえ出発物資､ 目的物資にお い て 同 … 性が認 められる ときで も ､ 原理 ある い は技術
思想相互間にお い て 均等の 法理 を用 い る ことが許されない+ と強く主張 して い る40｡
3 7 中山信弘 『工業所有権法(上)』 弘文堂2 00年 3 93貢
3 8 特許第2委員会第1小委員会 ｢均等5要件に関する論点の 分析と留意点 (その 1)+ 知財管理 2 00 1
年 5 1巻 8 号 1 2 3 9貢
3 9 品川澄雄 ｢均等と特許請求の 範囲+ 企業法研究昭和 52年 11号､ 8 頁
4 0 大阪地裁昭和4 4年5月 3 0日判決 ､ 昭和 4 3年 (ワ) 第32 8 8号､ 無体財産権関係民事 ･ 行政裁判例
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一 方 ､ 5要件説 に よると ､ 以下 の 要件を充足す る場合､ 被疑侵害製品等には特許 ク
レ ー ム の 範囲と具申る部分が存すると しても ､ 特許ク レ ー ム に記載され た範囲と均等
であると判断され ､ 侵害が成立する41｡
(1) 異なる部分が特許発 明 の本質的部分で ない こ と (非本質的部分)､
(2) 異なる部分を対象製品等にお けるもの と置き換えて も､ 特許発明の 目的を達
する ことがで き ､ 同 一 の作用効果を奏するも の である こと (置換可能性)､
(3) 異なる部分に よ る置き換えは ､ 当該発 明 の 属する分野 における通常の 知識を
有する者が ､ 対象製品等の 製造等の 時点にお い て 容易に想到する ことがで きたもの で
あ る こと (置換容易性)､
(4) 対象製品等が ､ 特許発 明 の 特許 出願 時に おけ る公知技術と同 一 または当業者
が これ か ら出願時 に容易に推考できたも の で はな い こと (非公知技術)､
(5) 対象製品等が特許発 明 の 特許 出願手続に お い て特許請求の範囲 か ら意識的に
除外されたもの に当た るな どの 特段 の事情もな い こ と (意識的除外の不存在)a
平成 1 0年最高裁がは じめて均等論 を 一 般論と して 肯定 した ｢ボ ー ル ス プライ ン軸
受事件+ の 上告審判決は ､ 5要件説を採用 した ｡ 均等要件1ない し3は積極要件､ 均
等要件4 ､ 5は消極要件と呼ばれ る ことが ある42｡
集 (本稿では ､ 以下 ｢無体裁集+ と いう) 1巻 1 3 6頁 ､ また ､ 昭和 5 1年 1月 3 0日 の大阪地裁判決
(昭和 4 8年 (ワ) 第3 15 6号､ 判例タイ ム ズ 3 4 2号 339 貢) も同様に､ ｢実用新薬権の侵害訴訟に
お い て均等の 理論が認められ る のは ､ そ の考案が採用 した技術原理 (課題の解決原理) と同 一 技術
原理 を侵害対象が用 い て い ると認め られ る こ とが前提で あり ､ そ のうえ で考秦構成要素の 一 部 に つ
い て 同 一 機能を奏する他の 技術要素と置換して実施 して い る場合で あるo 坂に ､ 開示された実用新
案の 構成から ､ 侵害対象の構成が ､ 推考容易であると しても ､ 技術原理に異にするときは ､ そ の 構
成は登録実用新案が保護され る限界を超えて いると言う べく ､ も はや均等を論ずる余地はない+ と
し､ 均等論の適用 に つ い て 技術原理の 同 一 性 が必要で ある強調して い るo
4 1 最高裁平成 1 0年 2 月 24 日判決 ､ 平成 6年 (オ) 第 10 83号､ 民集 5 2巻 1号 1 13貢
4 2 特許第2委員会第 1小委員会 ｢均等5要件に関する論点の 分析と留意点 (そ の 1)+ 知財管理 2 00 1
年 5 1巻 8号 1 2 4 1頁
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ⅠⅠ ボ ー ル ス プライ ン軸受事件
本件は ､ 最高裁がは じめて均等論を原則的に適用す べ き で あると解釈 した重要な裁
判例で ある｡ これ によ っ て ､ 日本の 特許侵害訴訟 における均 等論 の適用が大きな影響
を受けると考えられ る｡
本件の 特許権者は ､ ｢無限摺動用 ボ ー ル ス プライ ン軸受+ 装置に つ い て 特許権 を有す
る ｡ ｢ボ ー ル ス プライ ン+ は ､ 円筒状 の部材 の 中に丸い軸を通 し､ 円筒の 内面と軸の表
面 の 間 にボ ー ル ベ ア リ ン グを設 けて ､ 円筒が軸に沿っ て 滑らか に移動する ように した
装置 で あり ､ 外筒及び保持器 二 つ の 部分に より構成され て い る｡ 特許発明と被告の装
置 の 相違とは ､ ①円筒内壁 の溝 の 形状及び深さが異なる こと､ ②特許発明 の保持者 は
中空筒体の - 体構造で あるが ､ 被告製品はプ レ ー ト状部材､ リ ン グ状部材及び突堤よ
りな る保持器具を使用 して い る こと ｡
第1審で ある東京地裁判決は原告 の 均等 の 主張 を否定したが ､ 控訴審判決 である東
京高裁判決及 び上告審で ある最高裁判決 に お い て ､ 均等論の 適用が認 められ ､ 侵害行
為が成立するとい う判断が下されたo
A 第1審判決43
東京地裁は､ 特許発明 のク レ ー ム 範囲と被告製品 の個々 の 構成部分を比較 した上 ､
保持器具 につ い て ｢置換容易性+ がな い と判断 し､ ｢仮に均等の理論が特蘇権侵害訴訟
に お い て 採用する こ とが でき る理論 で ある と して も ､ 原告 の均等の 主張 は ､ 採用する
に 由な い も の と い うほ か な い+ と い う結論 を出 した｡
B 第2審判決44
東京高裁は ､ 特許発 明 の ク レ ー ム 範囲を外簡及び保持器二 つ の構成要件に分けて ､
それぞれ に つ い て判断を行う｡ 結論 と して は ､ ①外簡に つ い て ､ 溝形状は ｢実質的に
同 - + で あり ､ 溝 の 深さが ことなると して も､ ｢技術的意義にお い て 実質的に 同 一 で あ
る+0 ②保持器具に つ い て ､ 東京高裁 は主に 両者 の機能に着眼 して判断を行 っ た｡ こ の
構成要件に つ いて ､ 被告製品と特許ク レ ー ム の 範囲が異なるもの の ､ プ レ ー ト状部材 ､
43 東京地裁平成 3年 4月 1 9日判決､ 昭和 5 8年 (ワ) 第12 6 7 7号､ 知的財産権関係民事 ･ 行政裁判例
集 (本稿で は ､ 以下 ｢知裁集+ と いう) 2 6巻 1号 8 9貢
4 4 東京高裁平成6年2月 3 日判決､ 平成 3年 (ネ) 第16 2 7号､ 知裁集2 6巻 1号 3 4貫
一 28-
リ ン グ状部材及び突堤 の ｢三 つ の部材 の協動により本件発 明の保持器の 各機能を実現
する+ た め､ 作用効果が 同 一 で あると認定した｡
控訴審判決にお い て ､ 東京高裁は均等論 の適用 に つ い て ､ ｢特許発明の技術的範囲に
属するか 否 かは ､ 法的安定性 の 見地 か ら､ 原則 と して ､ 発明の 構成に欠く こと の で き
ない事項 の みが記載され た特許請求の範囲に記載された構成により決めるもの で あ っ
て ､ 例えばもの に か かる特許発明と侵害を主張される物品がそ の 一 部 の構成を異にす
る場合にお いて は ､ 当該物品 は当該発明 の 技術的範囲に 属さな い と いう べ きと したう
えで ､ そ の 場合で あ っ て も ､ 解決す べ き技術的課題及 びそ の基礎となる技術的思想が
特許発明と侵 害を主張される物品に お い て変わる と ころがなく ､ 侵害を主張される物
品が特許発明 の奏する中核的な作用効果を全て 奏するこ ととなる反面 ､ これに 関連す
る 一 部 の異なる構成に つ い て ､ これ に基づ い て 顕著な効呆 を奏する等 の格別 の 技術的
意義が認 められず､ か つ ､ 当該特許発明 の 出願当時の 技術水準に基づく とき ､ 一 部の
異なる構成に置換す る こ とが可能で ある場合には ､ 例外と して ､ 侵害を主張され る物
品は特許発明 の技術的範囲に属するもの と して侵害を構成するもの と解する の が相当
と い うべ きで ある+ と判示 した｡
控訴審判決の 特徴は､ ①特許侵害訴訟 にお い て は ､ ク レ ー ム の 文言どおり に侵害か
否 か を判断するこ とが 原則で あるが ､ 例外的に均等論が適用 で きると示 した こ と､ ②
均 等論 の 適用 を排除するた めに ､ 異なる構成 の 顕著な効呆等の 技術的意義が 必要で あ
る と した こ と ､ ③置換可能性 の判 断時点 を出願時と した こ とで ある ｡
C 上告審判決45
上告審判決にお い て ､ 最高裁は､ まず ､ 均等論を適用する理由に つ いて ､ ｢特許出願
の 際に将来の あらゆる侵害 の 態様を予想 して明細書 の 特許請求の範囲を記載する こと
は極 めて 困難で あり ､ 相手方にお い て特許請求の 範囲に記載された構成 の 一 部を特許
出願後に 明 らかに なっ た物質 ･ 技術等に置き換 えるこ とに よ っ て ､ 特許権者 による差
止 め等権利行使を容易に免れる こ とが でき るとすれば ､ 社会 一 般の発 明 - の意欲を減
殺するこ ととなり ､ 発明 の 保護､ 奨励を通 じて産業の発達に 寄与すると い う特許法の
目的に反する ばかり でなく ､ 社会正義に反 し､ 衡平 の理念にもとる結果となる+ 旨判
示 し､ 特許侵害訴訟 における均等論 の適用 を原則と して肯定 した ｡
4 5 最高裁平成 10年 2月 2 4日判決､ 平成 6年 (オ) 第10 83号､ 民集 5 2巻 1号 113頁
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しか しながら ､ 最高裁は控訴審の 判決を破棄 した｡ そ の 理由は ､ ｢(控訴審判決) は ､
上告人 (被控訴人) 製品と本件発 明 の特許 出願 時に おけ る公知技術との 間の 関係に つ
い て 何ら検討する こ となく ､ 直ちに上告人製品が明細書の特許請求の範囲に記載され
た構成と均等であり ､ 本件発 明の 技術的範囲に属すると判断したも の である｡ 原審の
右判断は ､ 置換可能性､ 置換容易性な どの均等 の そ の他 の要件に つ い て の 判断の 当否
を検討するまで もなく ､ 特許法の 解釈適用 を誤 っ たもの と いうほか はない+ とい うこ
とで あ る｡ 最高裁 は均等論の 適用 に必要 とされ る 5 つ の要件を挙げた｡ 即 ち､ 前述 し
た非本質的部分､ 置換可能性 ､ 置換容易性､ 非公知技術 ､ 意識的除外の不存在と い う
要件で ある｡
米国の 裁判例に お い て は ､ 公知技術又 は禁反言等に より均等論の適用 が制限され る
こ とが少なくない ｡ こ の 点に つ い て は､ 日本最高裁 の判決は実際に は米国 の裁判所と
同 じ立場を採っ て い る と い える だろう｡
ただ し､ 均等の他 の要件 に つ い て は､ 米国で は ､ 侵害製品の 構成要素と特許ク レ ー
ム の構成要素間の ｢interchange ably+(置換可能性)が要素と して要求されて い るがく
日本最高裁は これ より前 に 一 歩 を進み ､ 置換可能性 の ほ か ､ 非本質的部分等も均等の
要件と して提 出 した. こ れ に よ っ て ､ 侵害製品 と特許 ク レ ー ム の範囲が実質的に均等
で あるか どうか は､ より 正確に判断で きる ように なっ た｡
ⅠⅠⅠ 均等論各要件の 考察
非本質的部分
｢ボ ー ル ス プライ ン軸受事件+ の最高裁判決は ､ ｢非本質的部分+ を均等 の要件と し
て示 したが ､ そ の判断基準を明確に 示さなか っ た｡ しか し ､ 被疑侵害者 の 製品 と特許
ク レ ー ム の 異なる部分が製品 の本質的部分で あるか どうか に つ い て ､ 具体的な判断基
準を示 した幾つ か の 下級審判決があ る｡
平成1 0年 9月 1 7 日 の ｢徐放性ジク ロ フ ェ ナクナ トリウム 製剤事件+ の 判決で ､
大阪地裁は ､ ｢特許発 明 の 本質的部分とは ､ 特許請求の 範囲 に記載された特許発 明の構
成 の うちで ､ 当該特許発 明特有の 作用効果を生 じるた めの 部分､ 言い換えれば､ 右部
分が他 の構成に置き換えられ る ならば､ 全体と して 当該特許発明 の 技術的思想とは別
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個 の もの と評価され るような部分を いうもの と解する の が相当である0 - 明細書の 特
許請求の 笹囲に記載され た構成の うち､ 当該特許発 明特有の 作用効果を生 じさせる技
術的思想の 中核をなす特徴的部分が特許発明に お ける本質的部分で あると理解すべ き
で あり ､ 対象製品がそ の ような本質的部分に お い て 特許発明の構成と異なれば､ もは
や特許発明 の 実質的価値は及 ばず､ 特許発明 の構成と均等で あるとは い えない ｡ + 46と
判示 した｡
同 じ原告は ､ 同 じ特許権に つ い て ､ ほ か の被告に対 し東京地裁で訴訟 を提起 した｡
東京地裁は 前記大阪地裁の 判旨を重ねて示 した上 ､ ｢対象製品との相違が特許発 明にお
ける本質的部分にか か る も の で ある か どうか を判断するに 当た っ て は ､ 単に特許請求
の範囲に記載され た構成 の 一 部を形式的に取り出すの で はなく ､ 特許発明 を先行技術
と対比 して課題 の 解決手段 に おける 特徴的原理 を確定 した上 で ､ 対象製品の 備える解
決手段 が特許発明にお ける解決手段 の原理 と実質的に 同 一 の原理に属するも の か とい
う点 から ､ 判断す べ きも の と い う べ き であ る+ 47と述 べ ､ 本質的部分の判断基準を示
した｡
上記判決の 後､ 東京地裁が平成1 1年5月 3 1 日に判決 した ｢グラ ブ式淡味船の移
動方法事件+ 及び大阪地裁が平成 1 2年 5月 3 0日に判決 した ｢ソフ トクリ ー ム状食
品用サ ー バ ー 事件+ 等の 事件にお い て も､ 裁判所は ､ ｢課題解決手段 を基礎 つ ける特徴
的な部分+ で あ る か どうか を分析す る ことに より ､ 被疑侵害製品と特許ク レ ー ム の相
違が ｢本質的部分+ に属する か を判断 した48o
上 の判決 に よれ ば ､ 5 要件説にお ける ｢非本質的部分+ の 要素と､ 3要件説 におけ
る ｢技術思想の 同 一 性+ とは実質的に は 同様 であ る と言 えるだろうo いずれ に して も ､
｢解決手段 の原理+ に着目 して ､ 被疑侵 害者製品 と特許製品 の異なる部分が ｢非本質
的部分+ で ある か どうか を判断する ことに なる｡
｢非本質的部分+ の 要素が満たされ て い るか どうか を判断する際の順序は ､ 一 般的
4 6 大阪地裁平成 1 0年 9 月 1 7日判決､ 平成 8年 (ワ) 第892 7号､ 判例時報 164号 1 22頁
47 東京地裁平成 1 1年 1月 2 8日判敢､ 平成 8年 (ワ) 第14828号､ 平成 8年 (ワ) 第1 4 8 3 3号､ 判例
時報 16 6 4号 10 9貫
4 8 特許第2小委員会 ｢均等5 要件に関する論点の 分析と留意点 (そ の 1)+ 知財管理2 0 0 1年 5 1巻 8号
1 246 - 12 4 7i
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には ､ 次 の ようで ある｡
まず､ 特許発明と先行技術と対比するこ と. これにより
.
､ 特許発 明が解決する課題
及 びそ の課題 の解決手段 を特定する ｡
そ して ､ 特許発 明に含まれる特定の課題 の解決手段 が被疑侵害製品にも含まれて い
るか どうか を確定する こ と｡
被疑侵害製品に ､ 特許発 明に含まれ る特定の 課題 の解決手段が含まれて い るならば､
被疑侵害製品と特許 ク レ ー ム の相違は ｢非本質的部分+と考えられ ､ そうで なけれ ば､
そ の 相違が ｢本質的部分+ の 相違で あり ､ よ っ て ､ 均等による侵害が成立 しない と考
えられ る｡
置換可能性
｢ボ ー ル ス プライ ン軸受事件+ の 最高裁判決 によれば､ 置換可能性 とは , 置き換え
て も特許発 明 の 目的を達するこ とができ､ 同 一 の 作用効果をもたらすこ とがで きるこ
と をい う49｡ 即 ち､ 置換可能性が ある か どうか に つ い て は､ 主に被疑侵 害製品 の 作用
効果と特許発明の 作用効果 を比較 して判断する o これ に つ い て は ､ ｢①作用効果 を判断
する点に つ いて ､ 出願人 が 明細書等で特許発 明 の 作用効果を主張 した場合 ､ 必ずそ の
作用効果 が認定され る か ､ ②対象製品に 作用効果 が複数ある場合､ 考慮され る作用効
果 は特許発 明 の 作用効果 と同 - な作用効果 の み か ､ とい う点が 明確で な か っ た+ 50と
い う指摘が ある｡
私 は､ 指摘された①の 問題 点は確 かに 一 層明確 にする必要 があると考える ｡ また ､
こ の ほ か ､ 作用効果は ､ 置き換えられ た構成部分に つ い て判断すべ き か ､ それ とも製
品全体をも っ て判断す べ き かと い う問題も明確にす べ き であると考える｡
と ころが ､ 指繍され た② の 問題点 ､ 即ち対象製品に作用効果が複数ある か ､ 特許発
明 の 作用効果 と同 一 な作用効果 のみ か とい う問題 は重要で はな い と考える. ｢置き換え
て も特許発明 の 目的を達する こ とが で き+ と い う最高裁判汝の 文言 により ､ 均等論を
49 最高裁平成 10年 2月 2 4日判決 ､ 平成 6年 (オ) 第10 8 3号､ 民集 52巻 1号 1 13頁
5 0 特許第2小委員会 ｢均等 5要件に関する論点の分析と留意点 (その 1)+ 知財管理 2 0 0 1年 5 1巻 8号
1 2 4 8頁
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適用する際に ､ 特許発明 の 作用効果が被疑侵害製品により実現できる の か とい うの が
問題 の 中心 で あり ､ 被疑侵害製品の 全て の 効果が必ず特許製 品に含まれる必要 はない ｡
換言すれば､ 特許発明 の 作用効果が被疑侵 害製品 の 作用効果に含まれて い る場合､ 例
え被疑侵害製品 に はそ の 他の 作用効果があっ たと して も､ 均等による侵害が認 められ
る o 従 っ て ､ ②の 問題点が均等による侵害の判断には影響がない と言っ て もよJい だ ろ
う｡
平成 1 2年1 0月 2 6日に東京高裁 で判決 された ｢生海苔異物除去装置事件+等51の
裁判例を見て も､ 指摘された上記② の 問題点 が均 等に よる侵害の判断に影響を及 ぼさ
な い ことがわか る ｡ 本件の 一 審で ､ 東京地裁は ､ ｢被告製品が ､ 本件特許発 明 の 特許請
求の 範囲に記載され た構成を採 っ た場合に見 られ ない作用効果を果 た して い る と して
も､ 本件特許発 明の作用効果を奏 した上 で ､ これ に付加されたもの にすぎない とい う
べ き で ある か ら､ これ を理由に被告製品 の作用効果が本件特許発 明と同 - で ある との
認 定が妨げられるもの で はな い+ 5 2と判示 した o 東京高裁53は地裁の 判決 を支持 したo
置換容易性
最高裁 の判決 に より ､ ｢発 明の 属する技術 の分野 にお ける通常の知識を有す る者が､
対象製品等 の製造等 の時点に お い て (構成部分の 置き換 えを) 容易た想到 する こ とが
できた+ 場合 ､ 均等に おける ｢置換容易性+ 要素が満たされ て い る の で ある｡ ｢置換容
易性+ は ､ 主 に特許 ク レ ー ム の 無制限な拡 大解釈 を抑制する ために ､ 均等め要素とさ
れ て い る で あろう｡
5 1 東京高裁平成 1 2年 10 月2 6日判決 ､ 平成 12年 (ネ) 第21 4 7号､ 判例時報 17 3 8号 9 7貢｡ 同じよ
うに ､ 付加作用効果があ っ たと して も､ 均等に よる侵害が認められる事件は ､ 大阪地裁が昭和6 3年
3月 17日に判決 した ｢芯地事件+(昭和5 9年 (ワ) 第3 8 7 6号､ 昭和 6 0年 (ワ) 第172 6号､ 判例
タイ ム ズ 6 79号 2 5 7貢)､ 平成 1 0年8月 2 7日に判決 した ｢玉子焼の加工調理機器事件+(平成8年
(ワ) 第6 893号､ L E XrD B2 8 0 40193)､ 平成 12年 5月 23 日に判決した r召合せ部材取付け用ヒ ン
ジ事件+ (平成7 年 (ワ) 紫 11 10号､ 平成 7年 (ワ) 第42 5 1号､ L E Xn) B2 8 0 50981) 等があるo
5 2 東京地裁平成 1 2年3 月2 3日判決 ､ 平成 1 0年 (ワ) 第114 5 3号､ 判例時報 17 38号 10 0貢
5 3 東京高裁平成 1 2年 10月 2 6日判決 ､ 平成 12年 ( ネ) 第2 1 4 7号､ 判例時報 1 73 8号 97 貢
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しか し ､ 被疑侵害製品と特許発明 の ク レ ー ム に含まれ て い る構成部分に相違があり､
か つ こ の 相違する構成部分が容易に置き換えられな い場合､ 必ず均等に ならない のだ
ろうか｡
被疑侵害製品と特許ク レ ー ム の異なる構成部分を置き換えが当業者に容易に想到で
きな い場合は ､ 二 つ の状況 に分けて考えられる べ きで あ るo そ の - つ は ､ 特許発 明の
構成部分にある機能､ 方法､ 作用が被疑侵害製品にも含まれて い る場合､ もう 一 つ は､
特許発 明の 構成部分にある機能､ 方汝､ 作用 が被疑侵害製品に含まれて い ない 場合で
ある o 後者の 場合に は ､ 被疑侵害製品と特許 ク レ ー ム は均等で はない と言 えるが ､ 前
者 の 場合に 臥 たとえ ｢置換容易性+ がなく て も ､ 均等による侵害が認 められ る べ き
で あ る｡ なぜか と い うと､ 日本 の特許法 にお い て は ､ ｢特許権者 ､ 専用実施者 又 は通 常
実施権者は ､ そ の特許発 明が そ の特許出願 の 日前 の 出願 に か か る他人 の 特許発明 ､ 登
録実用新案若 しく は登録意匠若 しく はこれ に類似する意匠 を利用する もの で あるとき ､
又 はそ の 特許権がそ の 特許 出願の 日前の 出願 に か か る他人 の意匠権若 しく は商標権と
抵触する ときは ､ 業と して そ の 特許発明の実施 をする こ とが できない+ 54と規定 して
い る から である｡ こ の 規定により ､ 先願 した他人 の 特許発明を利用 した場合､ 前の特
許権者 の 許可を得て い ない 場合 ､ 後の 特許権者が例え合法的な特許権を有する と して
も ､ そ の特許権を実施するこ とがで きな い ｡ それ故に ､ 特許 で は ない技術 の場合にも ､
他人 の特許権を利用 したならば ､ 如何 に容易に想到 でき ない も のセあ っ て も ､ 無断で
そ の 技術を実施できな い こ とは 言うまで もない ｡
非公知技術
ボ ー ル ス プライ ン判決 に より ､ 被疑侵害者が被疑侵害製品と特許ク レ ー ム が均等で
ない こ とを主張するために は ､ 被疑侵害製品が ､ 特許発 明の特許出願時における公知
技術と同 一 又 は当業者が これ から右出願時に容易に推考でき たもの で ある こ とを立証
しなけれ ばならな い ｡
公知技術 は ､ 従来の 学説及 び判決にお い て は ､ 既に被疑侵害者の 抗弁と して 認めら
れ て い るが ､ ボ ー ル ス プライ ン 事件の 最高裁判決は ､ 公知技術 と同 - の 場合 の みなら
5 4 特許法第7 2条｡ 実用新案法第1 7条､ 意匠法第2 6条にお いても同じ規定が設けられ て い る｡
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ず ､ 公知技術か ら容易に推考で きたもの に つ い て も対象と して いる ことに加 え､ ｢抗弁+
と して で はなく ､ 均等論を適用する要件と位置付けて い る ことに特徴があ る55｡
前 の 3要素と異なり ､ 公知技術の 立証責任は被疑侵害者側 に あると考えられて い る｡
｢召合せ部材取付用ヒ ン ジ事件+ 56にお い て ､ 裁判所は ､ ｢(a) ない し (･｡) (注 : 即ち
前記 3 つ の 要素) は ､ 特許請求の 範囲に記載された発明と実質的に同 一 で ある とい うため
の要件で あるの に対 し､ (d).及び (e) (注 ‥ 公知技術及び権利者の意識的除外) はこれ
を否定す るた め の要件 であると い う べ きで ある から ､ これ らの 要件を基礎付 ける事実の 証
明責任 という意味にお い て は ､ (a) ない し (c) に つ いて は均等を主張する者が､ (d)
及 び (e) につ い て は これ を否定する者が証明責任 を負担すると解す るの が相 当で ある｡+
と判 示 し､ 侵害者側 が ｢非公 知技術+ の 要素に つ い て 何ら の主張も しなか っ たこ とを
理 由と して ､ ｢本件 の 実用 新案登録 出願時 にお ける公知技術と同 一 又 は当業者がこれか
ら右出願時に極 めて容易に推考できた との 事情を認 める に足りる証拠はな い+ と翠定
Lf=o
なお ､ 下級審 の判決で は ､ 当該要素に つ い て の 判断の 対象が被疑侵害製品全体で は
なく ､ 置換され た部分で あると い う見解 も見 られる57. 代表的な下級審判決は イ生海
苔 の異物除去装置事件+ 58判決で ある｡ 本件にお い て ､ 東京地裁は特許発 明 の技術的
課題 を解決するた めの 一 部 の構成を中心 に して ､ こ の構成が特許出願 当時の公知技術
か ら容易に推考できたも の か どうか に つ い て 判断を行 っ た｡ こ の 点に つ い て は ､ 前述
した よう に ､ 米国は 異な る判定方法 を採用 して い る ｡ 均等論 の適用 に対する 公知技術
の制限に つ い て ､ 米国の裁判所は ､ ク レ ー ム 全体か ら判断す る傾向に ある o 私 は ､ 米
国 の裁判所 の考え方が評価され る べ きと考え る｡ 特許技術に含まれ る個々 の 構成部分
が 公知技術に属する と して も ､ 特定的な組み合わ せ により独特な機能を果たすことが
ありうるか らで ある｡ こ の ような全体的な組み合わせ を考慮せず､ 個 々 の 構成部分を
55 熊谷健 一 ｢均等論適用に関する動向と今後の 特許発明の保護+ 知財管理 19 9 8年 48巻 1 1号 17 8 3貫
56 大阪地裁平成 12年 5 月 23 日判決､ 平成 7 年 (ワ) 第1110 号､ 平成 7 年 (ワ) 第42 5 1号､
L E X/D B28 0 5 0 9 8 1
5 7 特許第 2委員会第1小委員会 ｢均等5要件に関する論点の 分析と留意点 (その 2)+ 知財管理 2 00 1
年 5 1巻 9号 1403 貢
5 8 東京地裁平成 1 2年3月 2 3 日判決 ､ 平成 10年 (ワ) 第1 14 5 3号､ 判例時報1 7 38号 1 0 0頁
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分断 して 公 知技術に属する か どうかを判断する こ とは誤 っ た結果をもたらす恐れがあ
ろう｡
意識的除外の不存在
意識的除外 の不存在と い う均等の 要素は ､ 実際に 臥 米国 の均等論の 適用 に対する
禁反言 の 制限か ら導かれ る も の と言 えるだろう｡ すなわち､ 特許権者等は ､ 特許 の 請
求範囲に 対する禰正 に お い て ､ 特許権等を取得するこ とを目的と して ､ 特許庁の審査
官に拒絶される可能性が ある内容を意識的に除外 した場合 ､ 侵害訴訟 にお い て ､ そ の
除外 した内容を利用 した者に対 し侵害の主張が禁 じられて い る の である｡
例えば､ ｢支持真柱建込 工法事件+ 59の特許権者は ､ 出願手続 を行っ た当時､ 補正意
見書の 中で特許製品である構真柱建込機に つ き｢3 60度回転自在+との補正 を行 っ た｡
侵 害訴訟に お いて ､ 裁判所 は ､ これ に対 して ､ ｢真柱建込機が わずかな角度範囲で しか
回勤 しない も の は ､ 特許 出願手続にお い て特許請求の範囲意識的に除外されたもの+
と判断 し ､被疑侵害装置の ように ､中心角± 8度 の角度範囲 にお い て 回動する点が｢360
度回転調節自在+ の もの と均 等では ない と認定 した ｡
特許権者等は ､ 出願手続 を行う際に ､ 内心 の 意思に関わらず､ 外形 的に ある構成部
分を特許等の 技術的範囲か ら除外 したと解され る ような行動をと っ た場合にお い て も､
意識的除外 があ っ た と考えられ ､ 侵害訴訟に お い て そ れと反す る主張 をする ことが認
められな い 60｡ そもそも ､ 特許権者 の 内心 の 意思 を探究す る ことは困難で あり ､ 補正
5 9 東京地裁平成 1 0年 10月 30 日判決 ､ 平成 6年 (ワ) 第4 4 1 9号､ LE X n)B 2 80 4 16 9 4｡ 二 審 で は ､ 平
成 1 2年 2月 2 9日に､ 東京高裁は本件発明 の技術的範囲内に属さない と して請求を棄却 した原判決
が正当であるとした ( 平成10年 (ネ) 第5 2 2 1号､ L E X a)B2 8 0 5 0 5 6 7)o
6 0 ｢脇 した汗吸収バ ッ ド事件+､ 第 一 審東京地裁平成 11年 6月 2 9日判決 ､ 平成 8年(ワ) 第5 7 8 4号､
判例時報 16 8 6号 11 1頁､ 第 二審東京高裁平成 11年 12月 16 日判決､ 平成 1 1年 (ネ) 第3 8 0 0号､
L EX 皿B2 8 0 4 2 8 70｡ 本件にお い て ､ 権利者は ､ 構成要件の うちの ｢曲率の小さな+ と い う部分は､
｢曲率半径の ノJ､さな+ の 明白な誤記で あり ､ これ を ｢曲率半径の 小さな+ と いう意味に解釈 してそ
の構成要件の 文言 上 の 充足性を判断す べ き で あると主張したが ､ 地裁及び高裁はいずれ もこ の主張
を認めなか っ た.
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意見書や答弁書で の 主張 を根拠 とするほ か は ない か らで ある ｡
第3節 中国
均等論の適用 に関する法的解釈
中国にお い て ､ 均等論 は ｢等同原則+ と呼ばれて い る｡ 近年､ 訴訟実務にお い て は ､
均等論を適用 して侵害行為を認定 した判決は 出て い るが ､ 均 等論に関す る研究は依然
と して すく ない ｡
新たな立法上 の 動 きと見 られて い る の は ､ 2 0 0 1年の特許法改正 に伴 っ て公布 さ
れた ｢特許紛争事件 の審理 の 法律適用 問題 に 関する最高人民法院の 若干規定+ 61で あ
るo 本規定にお い て ､ 最高人民法院は ､ 特許法第 5 6 条第1琴に つ い て ､ 次 の ような
解釈を行 っ た｡
｢特許法第5 6条第1項に い う 『特許権又 は実用新案権の 保護範囲は､ そ の権利請
求の 内容 を基準と し､ 説明書及び図面 は権利請求 の解釈に使うことがで きる』 とは ､
権利 の 保護範囲が ､ 権利 請求書の 中に明記 され た必要 な技術特徴に より確定され る範
囲を基準とするこ とを指 し ､ それ には 当該必要 な技術特徴と同等 の特徴に より確定さ
れ る範囲も含むも の とする ｡
同等な特徴とは､ 記載された技術的特徴と基本的に 同 じ方法に より ､ ･ 基本的 に同 じ
機能を実現 し､ 基本的に 同 じ効果をもた ら し､ 且 つ 当該領域 の普通 の 技術者が創造的
な労働を経なくて も想到 で きる特徴を指す｡+
これに より ､ 均 等論の 適用がは じめて 明確に規定される ことにな っ た｡ 同規定に よ
り ､ 均等の 判断基準に つ い て は ､ 方法 - 機能 一 効果 の ほ か ､ 容易想到性 も - つ の 要素
とされ た｡
6 1 2 00 1年6月 19日に最高人民法院審判委員会第 118 0回会議に て採択 ､ 公布され ､ 2 0 0 1年 7月 1日
より施行するo
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ⅠⅠ 均等に よる侵害を否定した裁判例
酸素入りダイナミ ッ ク発酵機 の実用新案権侵害事件62
本件の 実用新案製品 で ある酸素入りダイ ナミ ッ ク発酵機は支柱及び発酵釜 二 つ の 部
分により構成されて い る ｡ そ の 特徴 は､ ミキ サ ー ､ 伝達シ ス テ ム 及び熱供給シ ス テ ム
に ある｡ 伝達 シス テ ム は 電機 ､ 変速機 ､ 伝達機構 を含み ､ 熱供給 シ ス テ ム は暖気送風
機 ､ 熱水管､ パ イプポ ン プ等により構成され て い る｡ 暖気送付機か らの熱 い 空気が肥
料と接触 しながら､ ミキサ ー が羽根を回転させ る ことに より肥料をか き混ぜる ｡
被告 の製品と実用新案製品 の 主な相違は ､ ①暖気送風機を使用せず ､ 単なる常温送
風機を使用する こと ､ ②熱供給シ ス テ ム は暖気送風機等により構成されて い るも の で
はなく ､ 低温電気抵抗装置を採用 して い る こと ､ ③羽根回転式 の ミキサ ー で はなく ､
螺旋式の ミ キサ ー を採用して い る こと｡ .
そ こ で ､ 北京市第 一 中級人民絵院は第1審判決に お い て ､ ｢被告の製品と原告の 技術
の 間 に 一 部の 相違が存在 して い る に も関わらず､ これ らの 相違が実質的な相違で はな
く ､ 実質的に同様 の 技術手段 を用 い て 実用新案権の 保護範囲に属する技術特徴を置き
換え ､ 実質的に 同様 の 技術効果に達する+ と認定 し､ 被告の 製品が原 告の 実用新案権
を侵害すると判断 したc
しか し ､ 控訴審に お い て ､ 北京市高級人民法院は 一 審の 判決 を取消 し ､ 次の ように
認定 した ｡ まず第1 に ､ 実用新案製品 の熱供給シ ス テ ム と被告製品 の低温電気抵抗装
置は い ずれ も加熱する ために設 置された装置であるが ､ 両装置の技術手段 が同 一 で は
なく ､ そ の 作用効果も異なる｡ 実用 新案権者が実用新案権 を出願する当時に ､ 熱供給
シ ス テ ム の 具体的な構成を必 要な技術特徴と して権利請求範囲に記入 したた め､ この
必要 な技術特徴 と異なる特徴を有する製品に つ い て 均等による侵害が認められない .
第2 に ､ 実用新案権 の ク レ ー ム にお ける暖気送風機は熱供給 シ ス テ ム の 一 部 で あり ､
熱供給不足 を補うた めに設置され たもの で あるが ､ 被告の製品における常温送風機の
目的は単なる通風 ､ 換気する こ とにあり ､ 両製品 の 目的､ 作用は同 一 で はない o 第 3
6 2 北京市高級人民法院知識産権審判庭編 『知識産権審判案例要覧』 法律出版社 1 99 年 11 7頁､ 北京市
第 - 中級人 民法院 1 9 9 1年 1 2月 6 日判決､ 北京市高級人 民法院 19 9 3年 1 2月 6 日判決
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に､ 被告の 製品に採用され た螺旋式の ミキサ ー に つ い て も､ 実用新案権者 の羽根回転
式 の ミ キサ ー と異なる技術手段 が採用され たとい うべ き である｡
二 審判決 の結論と して は ､ 被疑侵害製品 の 技術特徴と特許ク レ ー ム に記載され る必
要 な技術特徴が 一 つ で も均等で はない場合､ 侵害には ならない と認定され る べ き で あ
ると いうこ とで ある｡
旗竿実用新案権侵害事件63
本件で は ､ 実用新案製品 の旗竿は竿の 本体､ 滑車及び旗 ロ ー プにより構成され て い
る o 技術特徴と言 えば ､ 竿 の本体は中空で あり ､ 上 ､ 中､ 下三 つ の空気室 に分けられ
て おり ､ 旗 を掲揚する側 に若干 の 排気 口があり ､ 竿 の 下に は三 つ の 空気室 に通 じる空
気取り入れ パ イ プがある ｡
一 方 ､ 被告 の製品は 同様に竿 の 本体､ 滑車及 び旗 ロ ー プに より構成されて い るが ､
竿の 本体内部は単 一 の 空気室で あり ､ 三 つ の 空気室 に分けられて い ない .
これ に対 して ､ 一 審にお い て ､ 北京市第 一 中級人民法院は旗竿 の 内部 の構 造が異な
る こ と を理 由と して ､ 被疑侵害者 の 装置と実用新案製品 の 装置が実質卿こ同様で はな
い と認定 した｡
二 審で は ､ 北京市高級人 民法院は ､ 実用新案権者 の権利請求書にお ける技術範囲が
三 つ の 空気室 の旗竿に限定され て い る の で ､ 被告製品 の ような単 一 の 空気室 で ある旗
竿が実用新案権 の 技術範囲に属 しな い ため､ 一 審 の判決 を支持 した｡
ⅠⅠⅠ 均等に よる侵害を認定した裁判例
電磁波治療装置事件64
6 3 北京市高級人民法院知識産権審判庭編『知識産権審判案例要覧』法律出版社 199 9年 12 7頁､ 北京市
第 一 中級人民法院 1 99 4年 1 1月 1 4日判決､ 北京市高級人民法院 19 9 5年 3月 28 日判決
6 4 北京市高級人民法院知識産権審判庭編『知識産権審判案例要覧』法律出版社 19 9年 15 1頁､ 北京市
第 一 中級人民法院 195年 5月 2 8日判決 ､ 北京市高級人民法院1996年3月 2 2日判決
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本件の 特許権請求範囲 に は､ 電磁波発 生器等七 つ の 技術特徴が含まれて い る｡ 被告
製品と特許製品の 構成はほ ぼ同 じで ある｡ 異なる点と して は ､ 被告の製品は ､ 特許権
請求範囲の 6番目に記載されて い る化学成分の含有量と若干 の 相違があり ､ か つ 7番
目の 技術特徴を含まない ことで ある｡
一 審及 び 二審 の 法院は い ずれ も､ 被告 の製品と特許ク レ ー ム の 技術特徴 の 間に確か
差異が存在 して い るが ､ これ らの 差異ほ本質的な相違で はない と認定 した｡ そ の 理由
は ､ 概ね言 えば ､ 次 の 二 点 を含む｡ 第 1 に ､ 6 番 目の 技術特徴に含まれ る化学成分の
含有量 の変化は大きな変化ではなく ､ 当該技術分野 の普通 の 技術者が創造的労働の必
要 なく こ の ような置き換えを想到で きる こ と ､ 及び第2 に ､ 7番目の 技術特徴が被告
の 製品 に含 まれて い な い が ､ こ の部分の 構成は特許 の 実質的な機能及び作用効果 をも
た ら した不可欠なもの で はな い ため ､ 特許技術 の 付加 特徴と して ､ 均等 の成立に影響
を与 える ことがあり得ない こと｡
石炭連続燃焼装置事件66
不件は 石炭を使用するボイラ ー の 実用新案権に 関する事件であ る｡ 実用新案権装置
及 び被告 の 装置は いずれ も 二 つ の燃焼室 ､ 煙道等に より構成され ､ ほ ぼ同 じ構造を持
つ て い る ｡ 技術原理 に つ い て は､ いずれも逆方向燃焼の方式 を採用 して い る ｡
実用新案権 の権利請求書に お い て は ､ 発 明 の 目的 が 石炭を火 にく べ る とき の連続燃
焼問題 を解決する ことに あると記載され て い るo こ れ に対して ､ 被告は ､ 被告の製品
の 主な目的は石炭を完全に燃焼させる こ とで ある と主張 し､ 実用新案製品が解決する
課 題が異なるため ､ 実用新案権侵害に は ならな い と抗弁 した｡
北京市第 一 中級人民法院は 一 審判決に お い て ､ ･被告 の 主張を否定 し､ 被告 の製品の
技術構成 ､ 使用 の 目的及 び効果が実用新案権 の 技術的範囲に属するもの と認 定し､ 実
用 新案権者 の主張 を支持 した｡
二 審で は ､ 北京市高級人 民法院は ､ 製品 の構造､ 技術原理及び効果等が 同 一 で ある
と判示 し､ 一 審判決 を維持 したが､ 二 つ の 製品 の 使用 目的に つ い て意見を言及 しなか
65 北京市高級人民法院知識産権審判庭編『知識産権審判案例要覧』法律出版社 19 9 9年 16 0頁､ 北京市
第 - 中級人民法院 196年 2月 2 7日判決､ 北京市高級人民法院 1996 年 7月 19日判決
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つ た ｡
均等の判 断時点
第4節 問題の検討
置換可能性が 当業界に知 られ て い るならば ､ そ の置換が非実質的なも の で あり ､ そ
して こ の ような置換を含 める製品が実質的に特許ク レ ー ム の 範囲に属 し ､ そ して均等
に より置換を含める製品が特許侵害製品である ､ とい うの は均等論の 基本法則とも言
える ｡ そこ で ､ 置換可能性が当業界に知 られ て い る とい うこ とが どの 時点をも っ て判
断され る べ きか が重要 な問題 で ある｡ 日本と米国で は ､ これをめ ぐっ て ､ ｢侵 害時+ と
｢特許権設定時+ ニ つ の 見解がある｡ ｢特許権設定時+ によ る と､ 均等 は ､ 当業者の 出
願 時の 一 般常識に基づ い て 判断され る べ きで あるo 最近 にお い て は ､ 侵 害時説を採用
する学説が多く存在する ように なっ て い たが ､ 実際の判決におい て ､ 侵害時説を採用
する も の は存在 しなか っ た66｡
ドイ ツ で は ､ ほぼ 一 貫して ､ ｢特許権設 定時+ (｢出願時+ とも言 われ る) が採用され
て い る . ｢木材切削装置事件+ に お い て ､ ドイ ツ の 裁判所は ､ ｢も し､ 発由者が ､ 特許
及 びそ の 技術的教示 の 保護 の 範囲 に ､ 第三者の 知 的活動に基づ い た『後の 開発物』を ､
6 6 熊谷健 一 ｢均等論適用に関する動向と今後の特許発明 の保護+知財管理 1 9 98年 4 8巻 1 1号 17 7 7
貢 ､ 侵害時説を採用する代表的なもの と して ､ 牧野利秋 ｢特許発明 の技術的範囲確定の問題点+ 裁
判実務体系2 7知的財産関係訴訟 法4 4 6貢､ 中山倍弘 ｢工業所有権法 上+ 弘文堂2 0 0 0年 4 0 0
頁､ ｢侵害時訊を採用すると ､ 技術 の進歩に従 っ て当業者の知識も増加 し､ 時とともに容易に想到し
うる範囲が広がり ､ そ の 結果均等の 範囲が広がる こ とになるo そ の こ とは当該特許権者が なした当
初の発明には含まれて い な いも の ､ あ る い は後日他人に よりなされた発明まで自己 の 独占権の 範囲
内に取り込んで しまうこ とになると い う批判がなされて い るo しか し､ ク レ ー ム の 公 示機能を重視
すると しても ､ 侵害者は侵害時の 諸事情を勘案して そ の 技術を実施するか否かを判断できるの で あ
り ､ 侵害時の 技術状況で容易想到性 が判断されて も不都合はない はずであり ､ 国際的動向等も考え
合わせ ると ､ 容易想到性に つ い て は侵害時説が妥当である｡+
ー 4l-
遡及的に含 める ことがで き る の なら､ 当該発 明者は ､ 第三者の知的活動に 対 して も発
明者と して の報酬を享受する とい う結果となり ､ 発明者の 特許 ク レ ー ム の 文言に対す
る責任は ､ 利害関係 の ある公衆の 損害 - と ､ 一 方的に シ フ トする ことになるo こ の よ
うな 『彼の特許権の 拡張』 を認 める べ き根拠はない+ と述 べ ､ ｢侵害時+ の 採用を明確
に 否定した67｡
と こ ろで ､ 次の 仮定を見 て みる ｡ 特許製品A - a ＋ b ＋ c ､ 被疑侵害製品 B - a ＋
b ＋ dと し､ dが い わ ゆる ｢第三者の 知的活動 に基 づ い た 『彼 の開発物』+ で あり ､ 特
許権者がA 製品に つ い て 特許出願する とき ､ d ､ 若 しくはdと c の 置換可能性 がまだ
公 衆に知られて い な い が ､ 侵害行為が発生する とき ､ そ の 置換可能性が既 に 当業者に
知られて い たもの とする ｡ こ の ような場合に は､ ｢特許権設定時+ を採用すれ ば､ B製
品が侵害に は ならない ｡ 一 方 ､ ｢侵害時+ を採用すると ､ B製品は A製品 と均等 し､ 特
許権者 の許可 の ない B製品 の 製造､ 販売は特許侵害である｡
私 は ｢侵害時+ の採用を支持す べ き であ る と考える｡
そ の 理由は ､ まず第1 に､ ｢侵害時+ を置換可能性 の 判断時点 とする場合 ､ ドイ ツ の
裁判所が ｢木材切削装置事件+ にお い て反対 の 理由 とする ｢発 明者は ､ 第 三者の 知的
活動に対 して も発明者と して の 報酬を享受する+ こ とは あり得ない ｡ もともと､ 第三
者 の 『後 の 開発物』 dが あろうとなか ろうと , 発明者はそ の発明製品A に つ い て 報酬
を享受で きる｡ 換言すれば ､ 特許設定時と侵害時の 間に ､ 例え c の代替物 で ある dが
第三者の 知的活動 に より現れ ない と して も ､ 発 明者 の報酬 を享受する権利は 何らか の
影響も受ける こと はない ｡
第2 に ､ ｢後の 特許権 の拡 張+ と い う見解は成立 しない ｡ 特許権に より排除され て い
る の は ､ 特許製品 と実質 の相違が存在 しな い も の で ある｡ 置換物dを含む B製品が特
許権侵害に なる原因は ､ 特許権 の 拡張で はなく ､ d の従属する範噴が非実質的な置換
だ か らで ある｡ すなわち､ dが最初か ら c と の 実質的な相違を有 しない た め､ それ を
含む B製品も特許権 の排除範囲に落ちて しまうか らで ある ｡
第3 に､ 特許制度 の趣旨に適合するために ､ 技術が急速に発展 して い る現代社会で
は ､ ｢侵害時+ の採用が必要 で ある｡ 技術発 明 の 公開を奨励す るために ､ 一 定の期間内
に 特許権者に排他的な実施権を与える こ とが特許制度の 目的である｡ しか し､ 現代社
67 特許委員会第2小委員会 ｢均等論に関する - 考察 (そ の 2)+ 知財管理 19 97年 47巻 3号 3 4 9貢
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会で は ､ 技術の 発展が極めて速 い ｡ 特許権者が出願する ときに まだ知 られ て い ない 技
術が時間の推移により次第に開発され るこ とがある｡ 侵害行為が発生する時点で d の
置換が 可能である こ とが既に当業界に知 られて い るにもか か わらず､ そ の 置換により
侵 害が否 定されると ､ 特許権者の 技術公開後の排他的な実施権を確保する こ とができ
なくなるおそれがある｡
ⅠⅠ 特許出願過程 に おける補正 と禁反言原則
米国で は ､ Fe8tO 判決を契機と して ､ 特許 出願過程における補正が禁反言による制
限 を生 じさせ る か否 かに つ い て ､ 広く議論が展 開 して い る｡
W a r n e rJe nkin s o n判決 にお い て ､ 最高裁は ､ 補正 につ い て ｢特許性に関する本質
的な理 由+ が ある場合 ､ 禁反言による制限が生 じると判示 したが ､ ｢特許性に関する本
質的な理 由+ とは 何 か を明示 しな か っ た｡ 但 し､ 先行技術 の 克服 を目的とす る ことで
は な い補正 が必ず しも均等論の 適用 を妨げる もの では ない と い う判旨､ 及 び ､ 連邦巡
回裁判所にそ の 補正 に つ い て の 真 の理 由を追究するこ とを要求 した ことか ら見れば ､
先行技術の 克服に 関わらない 特許構成要素の 補正 に つ い て は ､ 禁反 言に よ る制限を生
じさせない と理解 してもよ い だろう｡
しか し､ 連邦巡 回裁判所 は ､ Fe sto 判決 にお い て ､ ク レ ー ム範囲を狭めるような補
正 で あれ ば ､ 先行技術 の克服 を目的とする か どうか ､ 又 は自発的に行 っ た か どうか に
か か わらず ､ 均等論の 適用 を妨げると判示 したo
そ して ､ 2 0 0 2年 1月 8 日､ 最高裁で は上告された Festo 事件の 口 頭弁論を行 っ
た68o 禁反言 に つ い て の Festo 判駄が特許 を
"
事実上 ､ 有名無実な
''
ものとすると い
う特許権者側の 主張 に対 し ､ 被疑侵害者側 は､ 特許 ク レ - ム 範囲の解釈ル ー ル を明確
に 定義づ ける ことは 特許制度を改善するもの で あ っ て ､ 明瞭性が高められ た結果と し
て技術開発 が促進されるだ ろうと反論 した｡ 結局 ､ 最高裁は ､ 2 0 0 2年 5月 2 8日
の 判決に お い て ､ 連邦巡 回裁判所 の判決を破棄 し､ ク レ ー ム範囲を狭め るような補正
が均等論 の適用に対する完全な阻却事由 (co mplete ba r) で はなく ､ 弾力の ある阻却
68 Andrew D･ M eikle著 ､ AIPPI事務局訳 ｢最近の C A 甘C(連邦巡回控訴裁判所) 判決にお い て検討さ
れ た米国における特許性及び侵害の 争点+ AIP PI200 2年 47巻 3号 16 3貢
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事由 (ne xible ba r) と して必ずしも均等論の適用を妨げるもの で はない ことを明確に
した69｡
日本に は､ 米国連邦巡回裁判所の Fe sto 判決と同 じような見解もある｡ こ の 見解に
より ､ ｢ - 補正が 先行技術 の 存在を理由とする拒絶､ 異議に よる取消や無効審決を回
避するた めに行われ た の か ､ 発明 の構成を特定する趣旨で行われたか を問わず ､ また､
それが特許庁審査官に よ る働きか け (拒絶理 由通知 ､ 取消理由通知ない し無効理由通
知又 は 事実上 の勧告等) に 応 じてされたもの か ､ 出願人 が自発 的に行っ たも の か を問
わず ､ およそ特許 出願過 程に お い て 特許請求 の 範囲を限縮す る補正等がされ て い たと
き は ､ 特許権者は ､ も はや 限縮され た部分に つ い て均 等を主張する こ とは許 され な
い
｡
･ - (中略) 補正等に 際 して の 出願人 の主観的意図 に か かわ りなく ､ 均 等の 成立は
否定され る+｡ そ の 理由 は ､ ｢文理解釈上 当該文言 の意味する 内容以上に制 限的に解 し
て い く場合における意識的限定ない し包袋禁反 言の 理論 の適用場面と ､ 均等 の成否 の
判断 に当た っ て 特許請求範囲の 文言上 の 範囲を超 えて 権利範囲を拡張 して 解する こと
を阻止す る場面とで は ､ 同 じく 出願経過 を参酌す るとい っ て もの そ の役割が異なる も
の で あ っ て ､ - 出願経過 に現れ た外形的事情 を重視する ことに より ､ 第三者 の 予測可
能性を保護するもの で ある+ 70と い うことである ｡
しか し ､ こ の ような見解 は実際に は均等論 の適用 を根本か ら否定して い る の で はな
69
` `
T hotlgh pate ntpro s ec ution historyestoppelcan ba r challe ngesto a wide r a nge ofeqtlivale nts,
its r e a ch requir e s a nex amin ation of the s ubje ct m atte r su r r e nde r ed by the harrowing
a m e ndm e nt･ A co mplete bar a v oidsthisinquiryby estabhshing a per se rule･
･
but thatap pro a cll
isinc on siste nt with the ptlrPO S e Ofapplyingthe estop pelin the 丘r 8tpla ce- ･ to holdthe in v e nto r
to the r epres e ntation s m ade du ring the ap plic atio n pr ocess and to the inference st hat m ay
re aso nablybe draw n fro m the a men 血 ent･ By am e ndingthe ap plication,thein ve nto ris deem ed
to c o n c ed that the patent doe sn ot exte nd as fa r as the o rigin al claim . It do e s n otfollo w,
ho we v e r, that the am e ndedclaim be co me sso pe rfect in its des cription thatn oon e c oul d devise
a n equivale nt･
''
Fe sto Corp･ v ･ Shoketsu Kin zoku Eogyo Eabu shikiCo. , 122S. Ct. 183 1;2 0 0 2U.S.
L E XIS3 8 18
7 0 三村量 一 例解】法曹時報 2 0 0 1年 53巻6号1 6 8 6- 1 6 9 2貢､ 吉 田広志 ｢最近の 裁判例にみる禁反言の
研究 (その 1)+ 知財管理 20 0 2年 52巻 2号 1 6 7貫から参照
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い か とい う疑問があ る｡ 特許ク レ ー ム の 補正 に つ い て は ､ さまざまな原 因がある ｡ 先
行技術を克服する ために行われ た補正 もあるが ､ ク レ ー ム の 内容を - 層明確化する補
正 も ある (例えば米国の Wa r n e rJe nkin s o n判決に おける p h 6の設 定が こ の ような
補正 に属する だろう)｡ 後者 の場合には､ 補正 の 効果と最初に提出された ク レ ー ム の 効
果は同 じと い うべ き で ある｡ 即ち､ 特許技術 の 範囲を設定 し､ 公示する機能を果たす
こ とで ある｡ ｢第三者の 予測可能性を保護する+ こ とを理由と して ､ この ような補正 に
つ い て ､ 均等の 成立 を全面的 に否定する と ､ 恐 らく最初に提出された ク レ ー ム につ い
ても均等の 成立 を否 定する こ とになろう｡
特許 ク レ ー ム の 内容を見れば ､ 先行技術を克服する技術点や特許性を証明す る部分
も あるが ､ 先行技術と無関係 で あり ､ 技術 の使用 を説明 し､ 技術の範囲を明確化する
部分もあ る ｡ それに対する補正 も同様で ある｡ こ の 二 つ の部分を区別 せずに ､ それ に
対す る補正 が行 われ た場合 ､ 全て均等論 の適用 を否定すると､ 均等論 を根本 から否定
する ことに等 しく ､ 補正制度の機能も果 たす ことが で きなくなるだろうQ
ⅠⅠⅠ 日本の 均等論 5要件の相互関係
上述 したように ､ 日本 で は､ 非本質的部分､ 置換可能性 ､ 置換容易性 ､ 非公知技術
及 び意識的除外 の 不存在 は均等論 の 5要件 と して認 められて い る｡ とこ ろが ､ こ の 5
要件 の相 互関係 は ､ 裁判例又 は学説 で は は っ きり して いない ｡ 均等に よる侵害が成立
する か どうか を判断す るとき ､ 必ず 5要件が 同時に揃わなければならな い の か不明で
ある ｡ ｢要件+ と い う文言 に より ､ やは り 一 つ も欠如 して は い けない ように理解されて
しまうおそれ がある ｡
しか し､ この 5要件の 相互 関係及 び均等論 の本来の 目的を考えてみる と､ 必ず しも
5 要件が 同時に満たされ る必要が ある とは思 えない ｡ 特に ｢非本質的部分+ と ｢置換
容易性+ 両要件の 関係に つ い て は､ 一 層検討する必要 がある と考える.
上述 の仮定をもう 一 回見て み る. 特許製品A - a 十 b ＋c ､ 被疑侵害製品B - a ＋
b ＋d の場合 ､ dと c の 置き換えが非本質的部分 の 置き換えで あるな らば､ 仮にdが
如何に複雑で あると して も､ 依然と して 特許製品A の本質的な技術思想 を利用 したも
の であり ､ それ故 ､ dと c の ｢置換容易性+ が存在 しない にもか かわらず､ A とB の
本質的な均等が認 められる べ きで あると考える ｡
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逆に ､ dと c の 置き換 えが発明の 当業者にとっ て容易に想到で きるが ､ そ の置き換
えが本質的部分の 置き換 えである場合 ､ 即ち ｢置換容易性+ の要件が満た されて い る
が ､｢非本質的部分+の 要件が欠如 して い る場合には ､ A とB の均等を否定するならば､
結局侵害者が何 の代価も払わず､ 容易に特許権者 の権利を変造して 利用 して L,まうこ
とに なる｡ 特許権者に有効な保護を与 えるた めに ､ この ような変造行為を途絶させ る
べ き だろう｡
なお ､ ｢非本質的部分+ と ｢意織的除外 の 不存在+ 両要件 の 関係も明確にす べ き であ
る ｡ 特許ク レ ー ム と被疑侵害製品 の相違が非本質的部分で あるならば､ たとえ特許権
者が 出願手続を行 っ た当時に ､ ∵技術の 新規性及び進歩性を確保するために当該部分を
意識的に除外 したと して も､ これ を以 っ て侵害を否定する ことは妥当ではな い だろう｡
ⅠⅤ 不完全利用 に関する日 . 米 ･ 中の 比較
日米 の均 等論を比 べ て み ると､ 留意す べき点は ､ 日米の均等論に よく使用 されて い
る ｢置換+ と い う文言 が中国の 均等論 にお いて 見 られなく , 類似する言葉も使用 され
て い な い ことで あ るo 中国 では ､ 均等論を適用する際に ､ 被疑侵害製品と特許 ク レ ー
ム の 各構成部分 の方法 ､ 機能及 び効果は考慮される範囲に入 っ て い るが ､ より重視さ
れて い るの は ､ 製品全体 の方法､ 機能及び効果が均等で あるか どうかと い う問題 であ
る｡ それ故 ､ 被告 の 製品が特許技術を不完全利用するか ､ 又 は特許技術にある構成を
付加 する ような場合､ 被告 の製品と特許ク レ ー ム の構成が 一 々 対応 しなく ても､ 製品
全体 か ら見れ ば実質的に均等 で ある ならば､ 侵害になると い う裁判例が見られて い る｡
例 えば ､ 前記 の ｢電磁波治療装置事件+ にお い て ､ 被告の 製品に は特許 ク レ ー ム の 7
番 目 の 技術特徴が含まれて い なくて も ､ 製品全体 の技術方駄､ 機能及び効果は同 一 で
あると認 定され るため ､ 均等論の適用 を妨げるもの がない ｡
特許技術 の 不完全利用 ､ 付加利用 に つ い て は ､ 日本で は､ よく議論されて きた｡ し
か し ､ 多く の 学説は ､ 不完全利用と付加利用を均等論と区別 して検討 して い る｡ その
主な原因は ､ やはり均等論を適用する場合 ､ 通常各構成が 一 々 対応することが必要で
あ る と考えられ て い る か らで ある｡
付加利用 に つ い て は､ 侵害を認定 した裁判例が少なくない が ､ 不完全利用に つ いて
は ､ 否 定的な判断が主流で ある｡
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上記 した中国の ｢電磁波治療装置事件+ と特に似た事件があっ たo 即ち､ 東京地裁
が昭和 58年5月 25日に判決 した ｢ドア ヒ ン ジ事件+ 71で ある｡ 本件で は､ 被告製品
は特許ク レ ー ム に記載され て いる ドア ヒ ン ジ の構成を有するが ､ ドア ヒ ン ジの 基部の
底に ある小孔を有 して い ない Q こ の 小孔は主に故障した際に､ ドア の回転を コ ン トロ
ー ルするために柱側 の 基部の ソケ ッ トに俵合され るカム をたたき出すために設けられ
たも の で ある｡
本件の 特許権者は ､ 当該部分が重要な構成で はない と主張 したが ､ 東京地裁 臥 ｢発
明の 構成に欠く ことが できない 事項と して ､ ある事項を特許請求の範囲に記載 してお
きなが ら､ 権利を行使する段階に至 っ て ､ 右事項は当該発明 の構成要件 の うち比較的
重要な事項 で はな い と主張 し､ 当該発 明 の特許請求の範囲の 記載の 一 部を無視 し ､ そ
の 拡張的変更 を許容 した の と同 じ結果 を生ずる ような主菜をなすことが許 されない こ
とは明 らか であり ､ また ､ 対象物件が当該発明 の 構成要件に対応する構成 の - 部を欠
い て い て も､ それが比較的重要な事項でな い 限り対象物件 (対象方浜) に具現された
構成と当該発明 の 同 - 性 を失うも の で はない ､ と解することは ､ 技術思想と して の 特
許発明の 一 体性を無視 し､ 特許発明と の 同 一 性が認 められる物 (方法) のみ を侵害晶
(侵害方法) と して認 め ､ そ の製造 ､ 販売等を禁止 しようとする特許法の 趣旨に も戻
する+ と示 し､ ｢省略 され た事項が 当該発明に と っ て重要 な事項で ある か否 か ､ 当該辛
項 を省略する こ とが容易 にな し得る か否 か ､ 当該事項を権利侵害を免れるた めに意図
的に省略 したも の で ある か否 か等 の事実に つ い て検討するまでもなく ､ 省終発 明論な
い し改悪発 明論は現行法上採用 する に催す るも の と いうこ とは できない+ 72と明言 し
た｡
日本で は ､ こ の 見解に反する裁判例はまだ見当たらない ｡
構成要素が客観的に存在 しない特許侵害事件が米国にもあっ た｡
"
anele m e ntr山 e
”
を強調する米国の裁判所 は､ 原則と して ､ 特許 ク レ ー ム の 要素が被疑侵害製品 に - つ
欠 けた と して も ､ 製品全体 の均等を認 めな い ｡ SagePr odu ctslnc . v De von lndu strie s
ln c.73に お い て ､ ｢侵害を主張され た要素は ､ それがク レ ー ム された要素に つ い て 明示
7 1 東京地裁昭和 5 8年 5 月 2 5日判決 ､ 昭和 55年 (ワ) 第19 7 1号､ 無体裁集1 5巻2号 3 9 6頁
7 2 東京地裁昭和5 8年5 月2 5日判決 ､ 昭和 5 5年 (ワ) 第19 7 1号､ 無体裁集1 5巻2号 3 9 6頁
73 Sage Productsln c. v. I)ev o nlndustrieslnc . , 126 F.3d 14 2 0(Fed. Cir. 1 99 7)､ 和訳に つ い て は ､
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的に示されて い た機能と均等な少なくとも - つ の機能を果たさない とすれ ば､ ク レ ー
ム され た要素と実質的に 同 じ機能を､ 実質的に同 じ方法で遂行 し ､ 実質的に 同 じ結果
を実現するもの でな い ｡ ク レ ー ム の ある要素に つ い て特許ク レ ー ム中に特定の機能が
示され､ 発明の 記述もそ の 特定の機能の 重要性を示 して い る場合､･特許権者が後日の
訴訟 にお い て ､ その機能を欠 い た侵害被疑装置が均等物で あると主張する ことはでき
ない ｡ そう考えなければ 『法定ク レ ー ム要件の 定義機能と公示機能』 とい う重大な属
性が歪 められ る ことに なる+ と判示 した連邦巡回裁判所の意見が代表的だろう｡
Fe sto 事件にお い て ､ 特許権者の特許ク レ ー ムは二 つ で 一 組の シ ー ル ･ リ ン グを使
用 して い るが ､ 被疑侵害者 の製品 は､ そ の代わり に単に 一 つ の 両用 シ ー ル ･ リ ン グを
使用 した｡ 従来の裁判例によると ､
"
allele m ent r山 e
”
の 下で ､ 特許ク レ ー ム の全て
の 構成要素 (allof the ele m ents) が文言どおりに ､ 又は均等に より被疑侵害製品又 は
方陰に含まれて い なければ､ 特許侵害にならない74o 従 っ て ､ Festo 事件の被疑侵害者
は ､ 特許権者の 特許ク レ ー ム に含まれるシ ー ル ･ リン グと対応する 二 つ の 要素が被疑
侵害製品 に存在 して い ない (一 つ に なっ た) ため ､ 被告の 製品が特許侵害で は ない と
主張 したo これ に対 し､ 連邦巡 回裁判所杜1 9 9 5年の判決75に お い て ､
"
au ele m e n七
r ule
''
を肯定 しつ つ ､ 各構成要素に つ い て ､ 類似する機能 一 方法 一 結果が依然と して
侵害製品に含まれ て い るならば ､ 個別 の要素が客観的に存在 しなくて も ､ 侵害を否定
する ことはで きない と判示 した｡
連邦巡 回裁判所は ､ 1 9 9 5年 の 判決 にお い て ､
"
an ele m e nt ru1e
”
に つ い て の 最
高裁 の 意見 を敷術 した ｡
｢War n e rJe nkinso n 事件 にお い て ､ 最高裁は こ の ル ー ル (allele m e ntrule) が『特
定の 特許発 明の ク レ ー ム の 内容における各構成要素の役割』 の 識別 に相応 しい と解釈
して い る｡ (各構成要素 の役割の) 分析とは､ 『代替物とされる構成要素が特許ク レ ー
特許委員会第2 グル ー プ第 3小委員会 ｢最近の C A F C判例における権利範囲の解釈 (そ の 2)+ 知
財管理 19 9 9年 4 9巻10号1 4 3 2貢参照
7 4 Dolly, Inc. v. Spalding & Ev e nflo Cox . , 1 6F.3d3 9 4, 398, 29U.S･P･Q 2d 17 6 7(Fed･ Cir･ 1994)･
'
wa rn e rJe nkin s o nCo .
,
Inc. v. H ilton Davis C he mical Co. ,520 U.S. 1 7(19 9 7)
7 5 Festo Corp. v. S hokets u Kinz oku Kog yoIこabu shiki Co. 7 2F.3d 85 7,37 U･S･P-Q 2d1 16 1(Fed･ Cir･
19 9 5)
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ム の 構成要素の機能 一 方法 一 緒呆と対等 して い るか ､ 若 しくは代替物とされ る構成要
素が特許ク レ ー ム の構成要素と異なる役割を果た して い るの かを追究する』 ことをい
う+ 760
そ して ､ こ の解釈 に基づき ､ 連邦巡回裁判所は ､ 置換されたシ ー ル ･ リ ン グの ｢役
割+ に着目 して 分析 を行 っ たo 利用者の 製品における両用シ ー ル ･ リ ン グは 一 つ の み
で あるが ､
-
特許ク レ ー ム にお ける 二 つ の シ ー ル ･ リ ン グの機能を有 し､ 換言すれば ､
特許ク レ ー ム の構成要素と対等する機能は依然と して利用者の製品に存在 して おり ､
単に両用 シ ー ル ･ リ ン グに より置換され た ことだけで ある丁7｡ こ の ような置換は当業
者にと っ て 容易に想到 できるため ､ 利用者 の行為を侵害と判断 した｡ 即ち､ 特許ク レ
ー ム の 各構成要素と侵害製品の 各構成要素が 一 々 対応 して い なくて も ､
``
al 1ele m e nt
r山 e
''
の適用があり得る｡ 各構成要素に つ い て は ､ それ と類似する機能 一 方牡 一 結果
が依然と して侵害製品 に含まれて い るならば､ 個別 の 要素が客観的に存在 しない こ と
に よ っ て侵害を否 定する ことで きない とい うこ とで ある｡
しか し ､ こ の判決が下 され た後､ 被疑侵害者が最高裁に上告 したため､ 最高裁は本
件を連邦巡 回裁判所に差 し戻 し､ 連邦巡回裁判所が本件を再審理 しが ､ 結局 ､ 禁反言
による制限 で均等侵害 を否定 した の で ､
``
au ele mentrule
”
を検討せずに済んだ了8o 従
つ て ､ 本件の ように ､ 特許 ク レ ー ム の 要素が被疑侵害製品に客観的に存在 して い ない
が ､ そ の機能が依然と して侵害製品の ほか の要 素に存在 して い る場合､ また ､ 省略発
76 Fe sto Corp. v . Shoketsu Kin z okn Ⅹog yo KabushikiCo . 7 2F_3d857,3 7U.S.P.Q 2d 11 6 1(Fed. Cir.
1 9 9 5)
7 7
``
T his role is pres e rv ed in the tw o
･
w ay s e a払ng dng ofthe S M C de vices, wher ein the claim ed
fu nctionis fu lly perfor med by the tw o
･
w ay sealingring･ T he claim edpair ofseah grings ha s n ot
been eliminatedin its entir ety, but hasbe e nsubstituted with a singletwo･ w ayS e alingringthat
fu 11y pres e rve sthe fun ctio n stated in the claim .
”
Festo Corp . v . S hoketsll K nz oku Kog yo
Eabu shikiCo. 7 2F.3d8 5 7,37 U.S.P.Q2d 116 1(Fed. Cir. 1995)
I
78
"
- ･ we co n clude that pr ose c utio n history estop pel bar s the ap phc atio n ofthe doctrine of
equiv ale nts to thes eclaim elem e nts. In vie w of this determin atio n, w e do n ot r e achthe
`
au
ele m ents
'
rule .
”
Festo Co rporation v. Shoketsu Kinzoku Eog yo Kabushiki Co. , etc. 2 3 4F.3d
5 5 8
,
20 0 0ロ.S.Ap p.Le xis
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明又 は改悪発明で ある場合には､ "au ele m ept rule
”
が必ず適用され なけれ ばならな
い の か不明の ままで ある｡
被疑侵害製品 と特許ク レ ー ム の 各構成部分の完全な対応を要求する判断基準は ､ 特
許出願時の 拡大請求を有効に抑制するこ とができ ､ 法定ク レ サ ム要件の 定義機能と公
示機能をも強調す る｡ しか し､ 被疑侵害製品と特許ク レ ー ム の本質的な部分と付加的
な部分を区別せずに こ の ル ー ル を適用する ことは ､_権利者に とっ て過酷で はない か と
い う疑問があるo 新規性 ､ 進*J性の ある技術 の公 開を奨励する こ とは 特許法の趣旨で
ある｡ もちろん ､ 権利者 の 技術 の最善性も期待され て い る｡ 発明の本質的な機能を果
たす構成部分が特許にと っ てむ ろん重要な部分で はあるが ､ 一 層優れた機能を追求す
るために ､ 特許請求範囲に記入 された附加的､ 又 は比較的に独立な機能を果 たす構成
部分 の存在もあり得る ｡ この ような場合には ､ 特許権者に 附加 の 構成部分を最初か ら
特許ク レ ー ム に記入 しない ように 要求する ことは特許牲の趣 旨に背く だろう｡
従 っ て ､ 省略発明又は改悪発明に つ い て ､ " an ele m e nt rule” の適用 により ､ 又は
特許 の
"
一 体性
'' 7 9と い う理 由で ､ 侵害の成立 を否定す ると､ 結局侵害者に牡の すき
に乗ずる機会を与え ､ 特許権者が実質的な保轟を受ける こ とができなく なる｡
私は ､ 上記 の ような不完全利用で ある場合には､ 例え特許ク レ ー ム の全て の構成要
素が被疑侵害製品に含まれて い なく て も､ 本質的には均等で ある ならば ､ 均等に よる
侵害が認め られ る べ き で ある と考 える ｡ さもなければ ､ 均等論が形式的なもの に止 ま
り ､ 侵害者 は創造活動を しなくて も容易に特許技術 を侵害で きる だろう｡ 特許 の
"
過
保護
”
と言われ て い る米国で も､ こ の点にお い て は ､ 特許権者に必要な保護を与 えて
い ない ｡
なお ､ こ の 問題 を解決するた めに ､ 私 は ､ 均等論を適用する際に ､
"
al 1ele mentrule
''
に基づく分析法と特許全体からの 分析法を有機的に統 一 して採用す べきで は ない かと
考えて い る ｡ 即ち ､ 置換可能性､ 置換容易性及 び禁反言 による制限を分析する際に は ､
"
allele m entrule
”
､ より適切に言 えば
"
ele m e ntby ele m e ntr ule
”
で分析 し､ 一 方､
技術的思想 の 同 一 性や公知技術による制限を分析する際に は､ 特許全体か ら見て 判断
する｡ これ によ っ て ､ 均等論の 不適切な利用 に より特許 の技術範囲を過度に拡大する
ことを制限 で きると同時に ､ 均等論の ある べ き機能も果たす こ とができる ｡
79 東京地裁昭和58年 5月 25日判決 ､ 昭和55年 (ワ) 第1971号､ 無体裁集 15巻 2号39 6頁
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中国 における均等論の 問題点及びそれに対する提案
日本 ､ 米国の 均等輪と比較すると､ 中国では ､ 日米の ように､ 禁反言原則が均等翰
の適用に対する制限として 考えられて いない ｡ これは ､ 中国 の均等理論の最大の 問題
点と言わざるを得ない ｡ 現行の 法律や､ 陰律解釈等に おい て該当する規定もなく ､ 実
際に禁反言原則を適用 しで均等によ る侵審を否定 した裁判例も見当たらな い ｡ 結局 ､
権利者が出願過程にお い て 行 っ た補正等に完全に相反する意見が侵害訴訟 にお い て認
められた事例も報告されて いる80｡
私は ､ 中国にお いて も､ 禁反言原則が均等論の適用に対する制限と見 なされる べ き
で あると考える ｡ これ は､ 日米 の学説や､ 裁判例に示 された ｢信義誠莱+ の原則を考
慮する ほ か に も ､ 中国の現行払規定か ら必然的に到達する結果であると考える｡
現在 ､ 中国の 特許法等は ､ 無過失の使用者及 び販売者の軍任免甲を認 めて い る81o
そ の た め ､ 権利者が出願過 程にお い て ク レ ー ム の 請求範囲を補正 し､ 又 は､ 提出され
たク レ ー ム の 中に先行技術との 区別 を示 したならば､ 侵害訴訟 に お いて ､ 補正又はク
レ ー ム の 主張 により排除された製品 の利用者が 権利者 の補正又 は主張 に基づ い て ､ 自
らの無過 失を証 明する十分な理 由がある と考える ｡ 均等論の適用 に対する禁反言原則
の制限が認 められ なけれ ば､ 特許法の 現行規定と矛盾する結果に な`り ､ か つ ク レ ー ム
要件 の 定義機能と公示機能も失っ て しまうだ ろう｡
なお ､ 現行特許法にお い て は ､ 無過失の 製造者 の責任免除が認 められ て い な いため ､
禁反言原則 による制限を認 める必要性が - 層高まる｡ さも なけれ ば､ 権利者 の補正又
は主張 に基づ い て製品を製造 した利用者は､ 自ら の行為が合法的で あると合理的に信
じたに もか か わらず ､ 侵害と見なされ るこ とになり ､ 予測可能な客観的な基準も見当
たらない ｡ そ して ､ ｢信義誠実+ に反する権利者に対する過保護ともなるだ ろう｡
したが っ て ､ 法律解釈に よ っ て均等論の適用を認 めると同時に ､ 禁反言 による制限
を明文化にす る ことが重要で あると考える｡
なお ､ 米国の ように ､ 禁反言による制限を考慮する際に ､ 特許権者が特許出願過程
80 張輝 ｢等同判定易混清的凡個問題+ http:/w w wlaw ･lib.com
8 1 中国特許法第6 3粂｡ 具体的な内容に つ い て は ､ 本稿第 3章第2節参照
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にお い て補正 を行 っ た理由が何かを十分に配慮する ことが妥当であると考える｡ 即ち､
先行技術を回避するため に行 っ た補正 につ いて は､ 侵害訴訟 にお いて､ 禁反言 による
制限を受けなければならない が ､ 先行技術の 回避とは無関係で あり ､ 単なる新たな構
成要素の補充に つ い て は ､ 均等論の適用が認 められる べ きで あるo
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第2章 並行輸入に関するエ某所有権侵害の認定
技術の 国際化に伴 っ て 工 業所有権侵宰の 羅定の 重要な問題とな っ たのは ､ 並行輸入
問題で あるo 流通業者が正当な手段 で B国の 公 の 市場から製品を購入 し､ A国に輸入
又 は販 売する際､ 工 業所有権者がそのA 国におけ る工業所有権をもっ て流通業者の輸
入又 は販売を阻止する こ とが できるか に つ い て は ､ 様々 な見解がある｡ 国際経済貿易
における技術貿易の割合の 増大とともに ､ 並行輸入問題も当面の問題と して解決 しな
けれ ば､ 並行輸入が権利侵審と して散 っ て 瓢定されて しまうであろう0
工業所有権に つ い て ､ 国内消尽原則は従来か ら判例 ､ 学説により認められて い る.
す なわち､ 国内的には ､ 一 国を畿つ か の地域に分割 し､ そ の地域毎に ､ 同 一 商品に異
なっ た価格 を設 け ､ 地域 間の凍通 を阻止 し ､ 利益の最大化を図るというような行為は
工 業所有権 の消尽理論に よ っ て は認 められず､ 工業所有権者と い えども 一 度国内の 市
場に流れた商品 の流通 を妨害するこ とは できない ｡ そ こで ､ 国境を越えて も同 じよう
に 国際消尽 を認 め､ 国際市場の 分割を阻止す べ きか ､ それ とも ､ 工業所有権 の狭義の
｢属地主義+ に基づ い て 並行輸入を禁止するか ､ と いう点が 並行輸入問題 の核心であ
る 0
日本で は ､ ドイ ツ製自動車用ア ル ミホイ - ル カバ ー の並行輸入品が自本の 特許権侵
害に あたらな い とする最高裁判決が (以下 ｢B B S最高裁判決+ と いう) 1出されたこ
と等に端を発 し ､ 並行輸入 問題 が大きく取り上げられて い る｡ 多く の 専門家がこ の 間
題を扱 い ､ パ リ条約 の独立原則及び 工業所有権 の 属地 主義原則をめぐっ て並行輸入 の
適法性 に つ い て い ろい ろな藩論がなされて い る｡
しか し
､
い まま で ､ 海外にお い て は ､ 中国の企業が被告と して並行輸入事件 の訴訟
に 巻込まれ るケ ー ス は あ っ たも の の ､ 中国の 国内にお い て は ､ 並行輸入問題 に関する
議論又 は関連事例などが まだ極めて少 ない 状況 にある ｡ なぜならば､ 発展途上国と し
て ､ 中国の 原材料価格や労働力費用等が諸外国より かなりやすく､ それ に基づく製品
の 価格も低い か らで ある｡ また､ 並行輸入問題 が普通 の 工業所有権侵害問題とは混同
され ､ 同様に取扱われる誤解も生 じて い る｡
1 B BS判決の 詳細に つ い て は ､ 本章第2節Ⅲ で検討する｡
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経済の 発展 に伴 い ､ 技術 の導入 につ れて ､ 今後中国企業からの 並行輸入が増えてく
ると考えられる ｡ 自国で製造販売された知的財産製品を他国 - 輸出する ときに+ 他国
の 工 業所有権を侵害するか否かに つ い て十分な注意を払う必要がある0
なお ､ 香港等の 返 還に よ っ て ､ - 国の中に多体系の 工業所有権法が共存 して い る の
は現在の 中国の 特有な実状で あり ､ 技術の 移転及び貿易の 円滑化の ために ､ 並行輸入
問題 に つ い て は早 い うちに 立法論を構築する必要もあるだろうD
これ は､ 私が並行輸入問題 を論文 の 一 部と して 取り上 げる理由である o
現時点にお い て ､ 並行輸入問題に対 して 国際法上 の規制が十分で はない と いうこと
もあり ､ また ､ 各国が自国の 企業の 立場からそれぞれ異なる規定を有して い る ｡
中山教授は ､ 並行輸入問題 を検討する際の基本的視座につ いて ､ 次の ように述 べ て
いる｡
｢工業所有権法の 制度設 計にお い て は ､ 自国企業の 短期的な利益の み を眼中にお い
た政策を採る べ き で は なく ､ 長期的視野の 下 に ､ 通商の方向を見誤る ことが ない よう
に注意す べ き で あろう.+ 2
それ故 ､ 本章で は ､ 国際通商に 関わる並行輸入問題の特殊性を考慮するため ､ 各国
の独占禁止法 の 関連規制及 び国際法上 の 対応策も触れておく｡ 日本､ 米国等 の先進国
にお ける商標晶及 び特許製品 の 並行輸入 の 実態と問題点を課題 として考察 ､ 検討する
ほ か ､ 地域の 経済 の統合 を目指 して ､ 独特な形で並行輸入問題を取り扱づ て い るE U
の消 尽理論も考察 し ､ こ の うえで ､ 中国が 工業所有権侵害に対する民事救済制度を整
備する際に ､ 並行輸入問題 に対 して どんな立場をとる べ き かに つ い て 立痕論上 の提案
を示 した い と思う｡
第1節 並行輸入とエ業所有権の消尽理論
並行輸入の 定義と形態
並行輸入 問題 を検討する前に ､ まず並行輸入 の概念を明確に して おく必要 があろう｡
2 中山信弘 ｢特許製品 の並行輸入問題における基本的視座+ ジ ュ リ ス ト 19 9 6年 1094号 6 5頁
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並行輸入と 臥 輸入 業者が ､ ある国の 工業所有権者又 は工業所有権の 専用実施権者等
の許可 を得て い な い段 階で ､ そ の 工業所有権製品と同 じような製品 を他国の市場から
適法に入 手 し､ 輸入 して 販売する ことで ある ｡ こ の ように して輸入される商品を並行
輸入品と い う｡ 並行輸入品 は､ 工業所有権侵害になる偽物と異なり ､ ユ 某所有権者又
はそ の許可 を得て い る者が製造 ､ 販売 した商品で あり ､ 真正商品とも呼ばれる｡
特許製品 を例として まとめてみ ると ､ 並行輸入行為は以下 の モ デル が想定で きる ｡
①他国市場で の 製品 の 第 一 販売者が特許権者または特許権者と癒按な経済関係を有
する着で ある場合｡ たと えば､ A 国及びB 国にお い て 同 一 発明に基づ く特許権を有 し
て い る特許権者 ｢甲+ が ､ そ の 特許製品をA 国の市場におい て 拡布 した後 ､ それ を購
入 した第三者が ､ B国 - 輸入 して B国の 市場に拡布 した場合｡
②他国市場で の 製品 の 第 一 販売者が特許権者 の ライセ ン シ ー で ある場合. たとえば,
特許権者 ｢甲+ が ､ A 国及 び B国にお い て 同 一 発 明に基づく特許権を有 し､ そ の 特許
製品の A国における製造及び販売権利を ｢乙+ (ライセ ン シ ー) に許諾 し ､ 第三者がA
国の市場にお い て ｢乙+ よ っ て拡布され た特許製品を購入 し ､ B国 - 輸入 して B国の
市場に拡布 した場合｡
③他国市場で の 製品の第 一 販売者が特許権 の強制実施権看で ある場合｡ たとえば､
特許権者 ｢甲+ がA 国及 び B国にお い て 同 一 発明に基づく特許権を有 して い るが､ A
国にお い て そ の特許権が ｢丙+ に強制実施され ､ 第三者が A 国の 市場に お い て ｢丙+
に よ っ て 拡布され た特許製品 を購入 し､ B 国 - 輸入 して B国の 市場 に拡布 した場合｡
④製品 の 第 一 販 売市場には特許権が存在 して い な い場合. たとえば ､ B国 の 特許権
●
者 ｢甲+ がA 国に お い て 当該発明に つ い て の 特許権を有 して いない が ､ 第三者がA 国
の 市場に お い て 拡布されたそ の 発明製品 を購入 し､ B国 - 輸入 して B国の 市場に拡布
した場合｡
⑤製品 の 第 一 販売市場にお い て 同様な特許権を他人に付与 して い る場合｡ た とえば ､
譲渡又 は他 の なん らか の原因 に より ､ A 国および B国にお い て 同 一 発明 に基づく特許
権が ｢甲+ と ｢乙+ それ ぞれ に属 して おり ､ A 国の 市場にお い て ｢甲+ によ っ て拡布
され た特許製品が B 国 へ 輸入 され ､ 拡布された場合｡
上述の モ デ ル か ら考えて みる と､ 並行輸入 の 生 じる原因が明らか になる ｡
すなわち ､ 一 つ の 工業所有権製品が ､ 幾つ か の 国にお い て適法に製造､ 販売されて
おり ､ 各国 にそ の価格差が存在 して い る場合 ､ 並行輸入 がよく行なわれる ｡ 並行輸入
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製品の 第 - 販売市場における製造 ･ 販売業者は ､ 常に工業所有権者または工業所有権
者からライセ ン ス (実施権) を得て いる看で あり ､ 各国の 工業所有権陰に基づいて適
法にそ の 製品を製造 して 市場流通 に置くことができる｡ ライセ ン ス の 態様はさまざま
で あり ､ 非独占的通常実施権 ､ 独占的通常実施権､ または専用実施権などがある｡ ま
た､ そ の 工業所有権が強制実施され る場合にも並行輸入は発生する可能性がある ｡
輸入国にお い て は ､ そ の製品に つ い て 工業所有権が 付与されて い るが ､ 輸出国に 臥
必ずしも 工業所有権が存在するとは限 らない ｡ 例えば､ 輸出国で はその 製品に つ い て
工 業所有権がそもそも存在 して い ない ､ ある い は工業所有権の 存続期間を超えて 消滅
したが輸入 国で は有効に 存続 して い る場合､ 並行輸入 も同様に行なわれ る 可能性があ
る ｡
ⅠⅠ 並行輸入 に関する諸説
並行輸入の 差止 めに関 して い わゆる国際的消尽理論 (theinte r n ation ale血 a u stion
do ctrin e) の適用が あるか は従来激 しく争われて きた｡ 権利消尽論は ､ 権利 の独占と
権利 の利用 によ っ て製造販売され た物の独占とを区別 し､ 権利者の当該物 の流通 に対
する コ ン トロ ー ル を制限するた めに生み出され たもの で ある｡ 国内消尽論は ､ 当然の
ことと して本稿が対象とする い ずれ の 国の法によ っ て も認 められて い る｡ すなわち ､
製品 の 第 一 販売が国内に お ける場合 ､ 権利者自身又 はその 承諾を得た者が ､ 市場の流
通に置い た製品に つ い て は ､ そ の権利は対価の 取得によ っ て使 い 尽く され たもの と見
て ､ 他者に よる国内で の 当該製品に つ いて の使用 ､ 販売等は侵 害行為に ならない とす
る論理 で ある ｡ こ の 権利消尽原則は製品の 第 一 販売市場が海外で ある場合に も適用す
るか が問題 である ｡ い わ ゆる､ 権利者又はその 承諾を得た者が海外 の市場に置 いた場
合に ､ 当該製品が国内市場に輸入 される場合は ､ 権利者等が工 業所有権に基づく差止
請求権等 の行使をするこ とが認 められる かと い う問題で ある .
こ の 間題に つ い て は ､ 法律学者の 諸見解がす でに多数発表されて い るの で ､ あらか
じめ僻撤 しておく ｡
並行輸入否定説
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(1) 属地主義 ･ 独立原則
工業所有権 の属地主義 ･ 独立原則を根拠に国際消尽理論を否定 し､ 並行輸入を否定
する説は ､ 並行輸入 の否定鋭 の代表的見解で ある｡
工 業所有権 の属地性と は､ ある国の 工業所有権の 効力がそ の国の領域内に限られる
とい う原則であり ､ 工 業所有権の 成立 ､ 効力 ､ 消滅が属地法と して の 保護国故によ っ
て決定され ､ そ の効力もその ような国の領域内に及ぶ にと どまる ことであっ て ､ 抵触
法上 の概念であ が o
また ､ 工業所有権の保護 に関するパ リ条約 ( 以下 ｢パ リ条約+ とい う) 4に定める特
許 ･ 商標権独立 の 原則は ､ 1 9 0 0年の ブル ッ セ ル 改正会議の 際に追加され たもの で
あ っ て ､ すなわち､ 同盟国にお い て 登録され た特許 ･ 商標権 臥 他の 同軍国にお い て
登録された特許権 か ら独立 したもの で あり ､ 他 の 国における同 一 の発明 ･ 商標に つ い
て の 特許 ･ 商標権 の 存立 ､ 無効 ､ 消滅に左右され るこ とがない こ とを意味す る (パリ
条約4 条の 2 ､ 6条)0
こ の属地 主義 ･ 独立原則にもとづき ､ 並行輸入 を否定する者は､ 工業所有権製品を
輸出国にお い て販売 した者 は ､ この国にお ける国内市場に対 して 付与された工業所有
権を行使するのみ で ある か ら､ 輸入 国に つ い て 付与された工業所有権による権能は､
工業所有権者がそ の権利 を輸出国にお い て行使 して しま っ たとい うことをも っ て消滅
したとする の は根拠不足 で あると主 張して い る｡
工業所有権保護 に 関す る国際的民間機関であ る A i P P I(国際工業所有権保護協
会) で は ､ 1 9 9 0年に 開催されたそ の バ ル セ ロ ナ執行委員会で ､ 特無品の 並行輸入
の 問題 を ｢蔑題 1 0 1+ と して取 り上 げ､ そ の 結果､ ｢特許品の 並行輸入に 対し輸入 国
にお ける特許権者 は輸入 を特許侵害と して対抗で き る+ と の敦議に達 して い る ｡ この
A I P PI決議は ､ ｢特許権が属地的な権利であるとい う基本原則か らの合理的帰結+
とするもの で ､ 特許権 の 国際的消 尽 につ い て は強い反対 の 立場を表明したもの で ある5｡
3 木棚照 一 ｢特許製品の並行輸入と特許権の 国際的消尽 に つ い て+ 知財管理 19 9 5年 4 5巻 7号 115 2貢
4 こ の条約は 188 3年 3 月 2 0日締結され､ 1 84年7 月7 日から発効 した｡ 世界の 主要諸国の ほとん ど
が同盟国とな っ て い るo
5 決議の 英文テキ ス トは AIP PI 月報4 0巻6号37 5頁に掲載され て い る｡ こ の決議の 主要声明は以下の
とおり であ っ たo
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(2) 工業所有権法の制度趣旨
並行輸入否定鋭の代表的見解の 第2は ､ 工業所有権法の制度趣旨又は解釈を根拠に
国際的消尽論を否定 し､ 並行輸入 を否定する説である｡
特に特許製品に つ い て ､ こ の見解は､ 特許製品に関 し並行輸入 を肯定した場合､ 財
の 自由な流通 が確保され ､ 安い価格の製品が輸入され ､ 消費者が利益を得る可能性が
ある 一 方 ､ ライ セ ン ス 契約締結 の動機付けが害され ､ 技術情報の 効率的伝達が害され ､
先行投資者の 投資意欲を阻審する可能性もありうる ことを考慮すれ ば､ 特許権を保障
するこ とに より ､ 先行投資者に投資回収の手段 を保障し､ これ によ っ て投資意欲を刺
激すると いう特許汝の 制度趣旨に鑑み て ､ 特許法の解釈により､ 特許製品の 並行輸入
を否定す べ きとする｡
この 見解を主張 して い る田村助教授は ､ ｢商標権の場合には並行輸入を許容する根拠
は ､ 権利用 尽理論ではなく ､ む しろ､ - (中略) 商標権の 出所識別機能は何ら害され
るもの ではない とい うと こ ろに求められる+ と ､ 商標晶甲並行輸入 に つ い て反対意見
を表明 しない が ､ 特許製品に つ い て は､ ｢特許法は ､ 特許権者に無断で特許発明を実施
する行為 を特許権を侵害するもの と規定する ことで ､ 特許権者に ､ 日本国内の 実施行
為に対す る市場 の需要 を い か に利用するか と い うことに関して排他的 に決 定する機会
を与えて い る+､ したが っ て ､ ｢国際的な用尽 と い うもの を認 めて しまうと ､ 排他的に
需要を利用する機会を享受する こ とがで きなく なる可能性があり ､ 特許汝 の趣旨に反
する事態が生 じる+ と､ 特許 の 国際的消尽論 を明確に否定して いる6｡
並行輸入肯定説
｢A I P P Iは ､ 特許権者が特許製品の並行輸入 に対 して ､ そ の製品が B 国にお い て市場に置か
れた事情如何にかか わらず ､ 特許を行使することが できる こ とを決議する｡ た だ し､ A 国にそ の製
品を輸入する ことを承諾する契約上 の合意がある場合は こ の 限りではない Q
特許製品 の並行輸入 に対 して特許を行使する権能は ､ 特許権の 属地性という基本原則からの合理
的帰結である｡ 並行輸入 を阻止 できないと いう ことは ､ 特許 の価値を低下させ ､ か つ特許から生ま
れる利益を減少させ るもの セあるo+
田村善之 ｢並行輸入 と 工業所有権+ ジ ュ リ ス ト 19 9 5年 106 4号 48､53頁
･ 58 ･
(1) 二重利得防止説
二重利得防止説は ､ ｢報酬論+ ともい われる ｡ すなわち､ 並行輸入 が禁止 される場合
には､ 工 業所有権者の製品が彼自身又は彼の許諾 を得た実施権者によ っ て販売された
時､ 工業所有権者が ､ 自らが決定する販売価格又 は実施料を通 じて ､ 代償と して 工業
所有権が保障する報酬を得た (よりよく い えば､ 現実化できたとい うこ とで ある) に
もか かわらず ､ 製品が輸入 され る時点にお い て ､ 工業所有権者が輸入国における禁止
請求権により同 一 製品 に対 して 再び実施料相当額を取 るこ とが可能となる. こ の 工業
所有権者 の実施料相当額 の 二重取りは ｢適切+､ 及び ｢合理 的+ 報酬の範囲を超 えて い
る から ､ それ を認 める こ とが不当で あり､ 従 っ て ､ こ の ような特許権者の超過利益を
妨げるために並行輸入 を認 める ことが必要 で あると い うの が並行輸入 を肯定する者の
見解で ある｡ ｢B B S アル ミ ホイ ー ル並行輸入事件+ の高裁判決7･は ､ 上記見解に 属す
るもの であろう｡
(2) 取引の 安全説
こ の 説は ､ 工業所有権 の 国内的消尽 は ､ 内国に お い て 工業所有権者等に より 工業所
有権製品が適法に拡布された後は､ . 取引 の安全と い う公衆の利益の観点か ら工業所有
権の 効力 を合理的に制限する とい うも の で あるか ら ､ 外国に おける工業所有権製品 の
拡布 を内国 にお ける拡布行為 と同視する ことがで きるか どうか は ､ 工業所有権者等と
一 般公衆利益 の 調和 の観点 か ら利益衡量に基づ い て決定すべ き で あるとい うもの で あ
るo したが っ て ､ グ ロ ー バ ル 化 した現状を考慮すれ ば､ 工業所有権製品の 取引の 安全
を保障する ために ､ 並行輸入 を肯定す べ きで あると主張する8｡
(3) 政策説
これ は ､ 工 業所有権を用 い た国際市場 の分割を阻止 し ､ 内外価格差に よ る超過利潤
の獲得を防止すると い う政策判断か ら ､ 権利者が世界の どこか で 一 度工業所有権製品
7 東京高裁平成7年3月 2 3日判決 ､ 平成 6年 (ネ) 第3 2 7 2号､ 民集 5 1巻6号2 4 4 1頁､ 本章第2節
参照
8 木棚照 一 ｢特許製品 の 並行輸入 と特許権の 国際的消尽に つ い て+ 知財管理 195年 45巻 7号 11 47頁
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の拡布を したならば権利は消耗するもの と解す べ き であるとい うもの で ある9｡ 特に､
この 立場は ､ 競争法上 の視点から ､ 並行輸入 は流通 ル ー トを複数化する こ.tにより､
ブラ ン ド内競争 を促進する効果を持ち､ 市場にお ける地位の 高い ブラ ン ドたっ い て並
&
行輸入 が行われる と､ そ の影響は当該ブラ ン ドのみならず市場全体に及ぶ場合もある
ことから ､ 並行輸入を許容す べ きで あると考えて い る｡ また ､ 輸入総代理店が販 売商
品の種類を限っ たり ､ 販売先を限 っ たりする場合には ､ 当該商品の 国内にお ける販売
数量
'
を全体的に増大さ せ る働き を持ち､ 製品輸入 の 拡大に寄与すると考えて い る｡ 上
述の とおり ､ 知 的財産製品 の 並行輸入 に つ い て は ､ 極めて 多く の 賛否両論が発表され
て い る ｡ 商標権製品 の 並行輸入 につ い て は賛成意見が多数で あるが､ 特許製品に つ い
て ､ 実務者側が権利 の保護 とい う観点か ら並行輸入に反対 して い るの に対 し､ 多く の
研究者は経済上 の 観点か ら賛成にまわる とい う極めて対照的な立場をと っ て い る10｡
要するに ､ 並行輸入否 定輪は ､ 特許権をそ の ように国際市場を分割 しうる程の 強力な
も の と構成 しない と ､ 発明 - のイ ンセ ンテ ィ ヴにかけ ､ 産業発展に マ イナ ス にな ると
い う価値判断に基づく もの で ある｡ 逆に ､ 並行輸入肯定論は , 特許権をその ように強
力なもの と して構成 しなくて も発明 - のイ ン セ ン テ ィ ヴが低下 しない とい う価値判断
に基づく もの で ある｡
第2節 日本
日本に お ける並行輸入 に つ いて 考察するに ､ 商標牡と特許法で は､ ｢輸入+ が ｢実施+
ある い は ｢使用+ に該当すると い う規定が設 けられて おり ､ 形式 的な法解釈論と して
は ､ 同 じような状況 に あると言える11｡ と ころが ､ 現段階で は､ 判例 ･ 学説上 ､ 出所
9 中山宿弘 『工業所有権法 (上)』弘文堂 19 9 3年33 貢｡ 但し､ 『工業所有権法 (上)』2 0 0 0年版3 7 3
貢にお い て ､ 中山教授が並行輸入 を認める最大の 理由と して挙げた の はやはり取引安全配｡ 即ち､ ｢国
際的な流通の促進あるい は安全+ と いう立場で ある｡
10 服部栄久 ｢特許製品 の並行輸入 問題は正 しく議論され て来たか+ 知財管理 19 9 8年 48巻 8 号 12 0 7
1 1 商標法 (平成8 法68 ･ 法 110改正) 第2 条第3号第2項､ 特許法 (平成8法68 ･ 法 110 改正) 第2
- 60
表示とい う商標 の機能 から ､ 原則と して商標晶の 並行輸入 の許容に つ い て はあまり異
論が存在 して い な い が､ 特許製品につ い て は ､ ｢B B S アル ミホイ ー ル並行輸入事件+
におい て ､ 一 定の 条件 の 下で並行輸入が認 める とい う結論が出されたが ､ 裁判所 ､ 研
究者及び業界の 間にそ の 許容できる条件に つ いて はまだ 一 致をみて いない Q
商標品の 並行輸入
判例の 動向
昭和4 5年まで ､ 商標 晶の 並行輸入は 商標権を侵害する行為で あると考えられてき
た｡ 商標法第2条は ､ 商標権者が ｢輸入する+ とい う権利を専有して い る こ とを明ら
か に規定 して い る12o 裁判所ある い は税関は ､ 真正商品の 並行輸入 と コ ピ ー 商品との
区別 なく ､ それ ら の輸入が内国商標権 ･ 内国専用使用権の 侵害に 当たると して 内国商
標権者 の 伎処分請求等を認め ､ ある い は､ 権利者か らの輸入差止申立て に 基づ い て 当
該商品 を積み戻す命令を発する傾向に あっ た13.
とこ ろが ､ 大阪地裁昭和4 5年 2月 2 7日 の パ ー カ ー 判決が ､ 一 定q)要件 の下 にお
ける真正 商品 の 並行輸入 は ｢商標保護の本質に照ら し実質的に は違法性を欠き ､ 億利
侵害を構成 しな い+ 14と判断 した以降は､ 商標権に か か る真正商品 の並行輸入が 一 定
の 要件の 下に 商標 権を侵害 しない とい う商標法 の解釈がほ ぼ確定し､ 税関当局 によ っ
条第3号第2項
12 商標法 (平成8年改正) 第2条第3号第2項 ､ 角田政芽締 『工業所有権小六絵』 19 9 8年 16 2頁
13 真正商品 の 並行輸入 に該当する場合にも､ 内国商標権 ･ 内国専用権に基づく差し止 め申請を認めた裁
判例と して ,
① パ ー カ ー 万年筆に つき譲渡禁止 の佼処分決定がなされた事例 (昭和3 9年 9月 1 日東京地決､ 別
冊ジ ュ リ ス ト 1 4･ 130)､
②ネ ス カ フ ェ に つ き譲渡禁止 の倣処分決定がなされた事例(昭和39年 12月 2 2日東京地決 ､ 判タ
1 78 ･ 17 9) などがある｡
14 大阪地裁昭和 4 5年 2 月 27日判決 ､ 昭和 4 3年 (ワ) 第70 0 3号､ 無体裁集2 巻 1号7 1頁､ 判例時
報 6 2 5号 7 5貢
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て ､ 商標晶 の 並行輸入も認められて い るo
(1) パ - カ ー 事件16
原告 エ ヌ ･ エ ム ･ シ ー 社は輸出入業者で あり ､ 米国の 商標権者パ ー カ ー 社が米国に
おい て製造 ､ 香港を経由 して 販売 した パ ー カ ー 万年筆を日本に輸入 しようと したとこ
ろ､ 日本にお ける パ ー カ ー 商標の 専用使用権を取得 して い た被告 シ ェ リ ロ ･ トレ ー デ
ィ ン グ社が専用使用権に より税関に ｢輸入 差止+ を申立て たため､ そ の輸入を行うこ
とができなく なっ た｡
これ に対 し､ 原告は ､ 日本における商標権者と米国における商標権者が共 に同 - 人
で あり ､ 且 つ ､ 自らが輸入 しようとする製品と被告が販売して い る製品とは ､ 仕向け
国による仕様 の差異もない 全く 同品質の もの で あると主張 し ､ 被告がの 前記専用使用
権に基づく差止 め請求権不存在確認及び妨害禁止 を求 めて ､ 提訴 したのが本件で ある｡
本判決は ､ まず商標権に つ い て ､ ｢商標法は ､ 商標の 出所織別及び品質保証 の 各機能
を保護する ことを通 じて ､ 当該商標の 使用 に より築き上 げられた商標権者 の グッ ドヴ
イ ル を保護する と共 に ､ 流通秩序を維持 し ､ 需要者を して商品の 出所 の 同 一 性 を識別
し､ 購買にあた っ て選択を散る こ となく ､ 自己 の 欲する 一 定品質の商品の 入手 を可能
なら しめ ､ 需要者の 利益を保護しようとするもの で ある｡ - 商標権属地主義の 妥当す
る範囲も､ 商標保護の 精神に照ら して 商標 の機能に対する侵害の 有無を重視 して合理
的に決定 しな ければならな い ｡+ 16と判 示 した ｡
そ して , 商標 の 専用使用権の性格に つ い て ､ ｢商標権者が内国商標権に つ き専用使用
権を設定する の は ､ 殆 どの 場合､ 専用使用権者 に対 し外国にお い て製造 した商品の内
国にお ける 一 手販 売権を与 えるため の み の 目的で 行われるもの であり ､ I - そ の ような
場合には ､ 当該商標によ っ て識別 され る商品 の 出所は ､ 特別 の 事情の ない 限り商品の
生産渡 で あ っ て ､ 内国の販売源ではない+ 17と した ｡
こ の ような論理 的前提 の もとで ､ 真正商品 の並 行輸入に つ い て商標権にもとづく差
止請求が認 められない 理由 と して ､ ｢その 間に 品質上些 か の 差異もない以上 ､ - 需要者
15 大阪地裁昭和4 5年 2 月 2 7日判決､ 昭和 4 3年 (ワ) 第7 0 0 3号､ 無体裁集2巻 1号7 1頁
16 大阪地裁昭和4 5年 2月 2 7日判決､ 昭和 4 3年 (ワ) 第7 03号､ 無体裁集2 巻1号8 9頁
17 大阪地裁昭和 4 5年 2月 2 7日判決､ 昭和 4 3年 (ワ) 第7 0 0 3号､ 無体裁集2巻 1号9 0頁
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に商品 の 出所品質に つ い て 散羅浪岡を生ぜ しめる危険は全く生 じない の で あ っ て ､ 右
商標の 果す機能は少 しも害される こ とがない とい うべ きで ある ｡ - したが っ て ､ 虜告
の なす真正 パ ー カ ー 商品 の 輸入販売によっ て ､ 被告は内国市場の独占的支配 を脅か さ
れる こ とはあ っ て も ､ パ ー カ ー 社の 業務上 の借用が損なわれる ことがない以上 ､ 被告
の 業務上 の 借用もまだ損なわれない もの と いう べ く ､ む しろ ､ 第三者による真正商品
の 輸入 を誰 めるときは ､ 国内における価格及びサ ー ビ ス などに関する公正 な自由競争
が生 じ､ 需要者に利益がもた らされる ことが考えられ るほ か ､ 国際貿易が促進 され ､
産業の発達が刺激され る とい う積極的利点があり ､ 却 っ て 商標法の 目的に も適合する
結果を生 じる の で ある oJ 18と判示 し ､ 実質的に 並行輸入 を認容 したの で あるo
こ の判決は ､ 日本に お い て 裁判例にあらわれた最初の 商標晶の 並行輸入事件で ある｡
裁判所は ､ 商標保護 の精神に照ら し商標 の機能に対する侵害の有無を中心的に考慮し ､
商標晶 の並行輸入 を許容する ことが商標権 の属地主義の 妥当な範囲を越 えな い もの で
あると判断した｡ また ､ こ の趣旨に基づ き ､ 商標の 専用使用権者 の輸入排除権を否定
した｡
(2) テク ノ ス 事件19
原告平和堂株式会社は 日本における腕時計商標 ｢T E C H N O S+ の 商標権者で あるo
同商標 に つ い て ､ ス イ ス 国にお いて は､ テ クノ ス 社が商標権を有 して い るo
r
被告株式
会社金 正堂 は ､ 韓国に お けるテ ク ノ ス 社の 総代理店か ら香港経由でテ ク ノ ス 社が製造
した腕時計を日本 - 輸入販売 して い た｡ これに 対 して ､ 原告は商標権の侵害を理由と
して 提訴 した｡
被告は ､ 抗弁にお い て ､ (1) テク ノ ス 社がス イス 国にお いて被告標章に つ き商標権
を有する こと ､ (2) 被告腕時計が い わ ゆる真正商品である こ と及び (3) 原告か ら商
標 の使用 の許諾を受けた腕時計の製造会社も､ テ クノ ス 社か ら輸入 したム ー ブメ ン ト
を組立て加 工 して完成 し こ れに原告 の 商標を使用 して い る の で あ っ て ､ 被告標章が表
示 ､ 保証する出所 ､ 品質と原告商標が表示 ､ 保証する 出所､ 品質とは同 一 で ある と評
18 大阪地裁昭和4 5年 2 月 2 7日判決 ､ 昭和 43年 (ワ) 第7 0 3号､ 無体裁集2 巻1号9 2頁
19 東京地裁昭和5 3年 5月 3 1日判決 ､ 昭和 5 2年 (ワ) 第739 号､ 無体裁集 1 0巻 1号 216貢 ､ 判例
タイ ム ズ 368号 3 50頁
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価する ことが できる ､ とい う三 つ の 要件事実を主張 した｡
東京地裁及び高裁は ､ ともに被告が輸入 した腕時計は ､ い わゆる真正商品で は率い
と判断 し､ 被告の 抗弁を棄却 した｡ その 理由と して ､ 並行輸入 の 前提 となる真正商品
要件につ い て ､ ｢商標権看 である原告と海外で商標を付 した者と同 一 人であるか ､ 又 は
これ と同視 しうるような特殊な関係 にある ことを要する+ と判示 した20｡ 本件は ､ 原
告とテ クノ ス 社とは資本関係や人事関係もない た め､ したが っ て ､ 原告たる日本の 商
標権者が ､ それと同 じ標章 の 附され た外国商品 の 輸入販売を差 し止める権利を有する
と した｡
｢パ ー カ ー 事件+ と異なっ て い る主なところは ､ 本判決にか かる輸入製品 の製造者
が日本 の商標権着で はなく ､ しかも日本の 商標権者との間になん らの関係も存在 して
いな い点である｡ したが っ て ､ 裁判所は､ そ の 製品が外国の市場に適法に拡布された
と しても､ 日本 の商標権者 の 製品 と異な っ て い るた め､ 真正商品と認 められなく ､ 日
本の 商標権者がそ の 製品の輸入 を阻止する ことが できると した ｡
(3) ラ コ ス テ 事件21
本件 の原 告は ､ 日本にお ける商標権者ラ コ ス テ と専用使用権者三共生興､ 被告は ､
米国の ア イ ゾッ ト社の 製造 ･ 販売するラ コ ス テ標章を付 した並行輸入 品の 輸入貿易会
社および国内販 売会社新進貿易株式会社で ある｡ 米国の アイ ゾ ッ ト社は ス イ ス のラ コ
ス テ ･ ア リゲ ー タ ー 社 の ライセ ン シ ー で あり ､ 同社が適法に商標を付 して 製造 したも
の を被告が輸入 したもの で ある｡
本判決 は ､ 原告と被告と の 関係に つ い て ､ 被告も原告三共生興も ､ 原告ラ コ ス テ の
信用の 下 で そ の信用 を利用 して そ の 製造するラ コ ス テ 商品 を販売 して い る点で 同 じ立
場にあり ､ 使用 されて い る標章は同 - ではな い が ､ ともに その 出所源と して 原告ラ コ
ス テ を示す 一 連の ラ コ ス テ標章と して 同 一 視す べ きも の で あると した o
なお ､ ｢原 告商品 と被告商品との 間に原告主張の ような品質､ 形態の差異があると し
ても･ - そ の 許容され た範囲内で の 差異とい う べ きもので あり､ こ の ことに よ っ て 商標
20 東京地裁昭和 5 3年 5 月 3 1日判決､ 昭和 5 2年 (ワ) 第739 号､ 無体裁集 10巻 1号2 1 6頁
2 1 東京地裁昭和 59年 12月 7 日判決 ､ 昭和 5 4年 (ワ) 第8489 号､ 無体裁集 1 6巻 3号 7 6 0頁 ､ 判例
時報 11 4 1号 14 3貢､ 判例タイ ム ズ 5 43号 3 2 3頁
- 64 ･
の 品質保証機能が損なわれる こ とはない とい うべ きで ある+ 22と判示 し､ 原告 の請求
を棄却 し､ 本件 の並行輸入 を認容 した ｡
こ の判決が明ら かに した の は､ 要するに､ 海外 の製品 の製造者と内国の 商標権者が
同 一 の 人で はなく でも､ そ の使用され て いる商標の最初出所源が同 じで ある場合なら
ば､ 商標 の機能が損なわれ なく ､ 製品 の 並行輸入 が認められ るとい うことで ある o
(4) B B S商標権侵害事件28
本件原告は ､ 日本 B B Sの 商標権看で あり ､ 西独B B S社 の車会社である 日本 ピ ー
ピ ー エ ス に 商標 を使用許諾する と共に ､ 同社から西独B B Sの ス ポイラ ー に つ き西 日
本地区代理店 の 資格をもら っ た ｡ 本件で は ､ 原告は西独 B B S社の製品を並行輸入 し
ようと した被告に対 して ､ 差止 め及び損害賠償を請求 した｡
判決は ､ ｢ - ( 商標)そ の 出所表示 ､ 品質保証 の機能は ､ 被告がB B Sの真正商品を
輸入 ､ 販売す る ことにより ､ 些 かも損なわれる ことがな い 以上 ､ 原告とB B Sな い し
日本 ピ ー ビ - エ ス との 間に 同 一 企業体と同視されるような関係の 生 じた現時点に お い
て は ､ 原告の被告に対する本件商標権に基づく本件請求は ､ 商標法の 目的か ら帝離し
たも っ ぱら市場独占的な観点からなされ て い る権利濫用的なもの とい うほ かなく､ し
たが っ て ､ 被告B B Sの真正 商品 の輸入 ､ 販売な どの本件行為は何 ら違法 なもの で は
なく ､ 商標権の 差止 め等の 対象に はならない ｡+ 24と判示 した｡
おそ らく ､ 本判決で考慮されて い る重要な点は ､ ｢テ ク ノ ス 事件+ で示された海外の
製造者と内国の商標権者と の 間の 関係 の 有無で はなく ､ 商標を つ けて い る製品 の 出所
が 同 - で ある こ とで あるo
税関にお ける商標晶 の 並行輸入 の 取扱 い
前記 パ ー カ ー 判決を契機と して ､ 1 97 0年8月 2 5日日本大蔵省は ､ 商標品の 並
22 東京地裁昭和59年 1 2月 7 日判決､ 昭和54年 (ワ) 第8 4 8 9号､ 無体裁集 16巻 3号 79 3頁
2 3 名古屋地裁昭和6 3年 3月 2 5日判決 ､ 昭和 60年 (ワ) 第1833号 ､ 判例時報1 2 27号 1 46貢､ 判例
タイ ム ズ 6 7 8号 18頁
24 名古屋 地裁昭和 6 3年 3月 25 日判決 ､ 昭和 6 0年 (ワ) 第183 3号 ､ 判例時報 12 27号 15 1頁
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行輸入 品 の取扱 い に つ い て は ､ ｢無体財産権侵害物品に対する輸入差止申立て の 手続等
につ い て+ (昭和4 1年蔵関第5 2 2号) 中に､ ｢商標権に係る真正商品の 並行輸入 の
際の 取扱 い+ と題する新たな条項 (蔵関第1 4 4 3号､ 以下 ｢本通達+ と い う) を挿
入 し､ 真正商品の 並行輸入 の範囲を画する基準を明らかに した ｡ その後､ ･1 9 9 4年
1 2月 2 8日 ､ 本通達は ､ ｢工業所有権侵害物品 の 取締りにつ い て+ 傭 関第1 1 9 2
早) と改正されたが ､ そ の内容は同 一 である25o
本通達は ､ 次の ように規定 して い る｡
｢商標権に係る商標と同 - の標章を付 した物品がその商標権者又 は当該物品を輸入
する権利を有する者以外の 者によ っ て輸入され る場合にお いて ､ 当該物品が当該標章
を適法に付されて 拡布されたもの で あ っ て ､ 当該標章を適法 に付して拡布 した者とわ
が国の 商標権者が 同 一 人 で ある場合又 は同 一 人 と同視できる ような特殊な関係がある
場合には ､ 当該物品 は当該商標権の侵害とはならない 並行輸入品と して取り扱うも
.
の
とする｡
ただ し ､ 当該拡布され た物品に付された標章と ､ 我が国の商標権者に係 る標章に つ
い て ､ そ の表示 する出所又 は保証する品質がそれぞれ別個の も の で ある場合等､ それ
ぞれ の標章の使用が独自 の もの と して評価され る場合に おける当該物品を除く もの と
する｡+
本通達に い う ｢同 一 人+ で ある場合と ｢同 - 人 と同視で きるような特殊な関係+ が
ある場合とは ､ すなわ ち､ 海外 の 供給業者と内国商標権者間が ､ 法律的に は同 - の 実
体で あり ､ それ とも経済上 また は契約上 の 結合関係が存在 し､ 商標権者が当該商標晶
の 出所や品質を コ ン トロ ー ル できるような場合を い う26o 親子会社 ･ 系列会社等の 関
係は勿論 ､ 専用使用権 の 設定､ 総代理店契約 ､ コ ン シ ェ ル 関係及び製造ライセ ン ス の
関係等も含まれる とされ て い る27｡ 本通達にお い て は ､ 商標権の 侵害とはならない並
行輸入品 か ら ｢標章の 使用 が独自 のもの として評価され る場合+ が除外 され ､ 海外で
適法に 商標が付され た商標品で あ っ て も ､ 日本 - の輸入 が認 められない とい う取扱い
がなされて い る｡ 上記 1 の (3) の ラ コ ス テ判決にお い て は ､ こ の 限界基準に つ い て ､
2 5 基本行政通達編集委員会編 『基本行政通達』 株式会社ぎょうせ い 18巻 6 0 39貫
26 松尾和子 ｢い わゆる パ ー カ ー 事件+ 判例評論 152号30貢
2 7 土井輝生 ｢著名商標の並行 ライ セ ン ス と真正商品 の無許諾輸入+ 判例評論3 20号6 1頁
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具体的な適用方捷が示されて い る o たとえ海外の 商標使用権者と日本の商標使用権者
の間に お い て 直接な資本関係ある い は契約関係が存しない と して も､ 間接的に
‾
甲 - の
商標権者 からライセ ン ス を受けて ､ 商品の 品質を 一 致させることがで きる場合 ､ 商標
の 使用が独自 の もの と して評価されない と判断される｡
流通 ･ 取引慣行に関する独占禁止法上 の 指針
日本公 正取引委員会は ､ 商標権を侵害 しない真 正商品の 並行輸入 を不当に阻害する
ことは､ 不公 正 な取引方汝の 一 般指定第1 3項 ( 拘束条件付取引) 又 は第1 5項 (栄
争者に対する取引妨害) に該当 し ､ 独占禁止 法第1 9条の 規定 に違反する と して ､ 排
除勧告を行 っ て い る｡
1 9 9 1年 7月 1 1日 ､ 公 正 取引委員会は ､ 公 正 か つ 自由な競争の 下で ､ 輸入総代
理店制を有効に機能させる こ とを目的と して ､ ｢流通 ･ 取引慣行に関する独占禁止法上
の指針+ (以下 ､ ｢流通 ･ 取引慣行指針+ とい う) を公表 し､ 並行輸入 の 阻害行為と し
て七 つ の 類型を具体的に示 した28｡
第3部 第 3 並行輸入 の不 当阻害
2
-
. 独 占禁止法上問題 となる場合
総代理店又は供給業者が以下 の ような行為をする こ とは､ それが奥約対象商品の
価格 を維持す るた めに行われる場合には ､ 不公 正 な取引方法 に該当 し､ 違法となる
( 一 般指定第1 3項又 は第1 5項)o
①海外の 流通 ル ー トか らの真正 商品 の輸入の 妨害
②販売業者 に対する並行輸入品 の取扱 い制限
③並行輸入品を取り扱う小売業者に対する契約対象商品の販売制限
④並行輸入品を偽物扱 いする こ とに よる販売妨害
⑤並行輸入 品 の買 い 占め
⑥並行輸入 品の 修理等の 拒否
⑦並行輸入品の広告宣伝活動の妨害
ただ し ､ 次 の ような場合にお い て ､ 商標 の信用 を保持するために真正 商品 の並行輸
28 h ttp://w w w.jftc.admiⅩ .go .jp/guid lme/dt･gl/index ･htm
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入に対して 必要な措置を採 るこ とは､ 原則と して 日本独占禁止法上問題とはならない c
①商品仕様や品質が異なる商標晶で あるにもかかわ らず､ 虚偽の出所表示をする こ
と等により ､ 一 般消費者に総代理店が取り扱う商品と同 一 で あると誤認されるおそれ
の ある場合､
②海外で適陰に販売され た商標晶を並行輸入する場合に､ そ の 品質が劣化して 消費
者の健康 ･ 安全性を害する こ と等により ､ 総代理店の取り扱う商品の 信用が損なわれ
る こ ととなる場合｡
ⅠⅠ 特許製品の 並行輸入
判例の 動向
(1) プラ ンズ ウイ ッ ク判決29
本件は､ 日本及び オ ー ス トラリア にお いて ボ ー リ ン グ用自動ピ ン立て装置 の特許権
者である原告アメリ カ の Ⅹ 社が ､ オ ー ス トラリア の 訴外実施権者が製造 ･ 販売 した当
該装置 の中古品を ､ 香港経 由で 日本に輸入 ､ 使用 して いた被告Y に対 して差止 を請求
した事件である｡
判決は ､ ｢特許権に は地域上 の 制限があり､ 各国 の 特許権は互 い に独 立して い るか ら､
特許権消耗の 理論 が適用 され る の は ､ その 特許権の 付与された国の領域内に 限られろ
と解す べ きで ある ｡ そ うだとすれば､ ある製品 に つ き 一 国の特許権の消耗 を来す べ く
事由が生 じたと しても ､ これ により当然他国の 特許権もまた消耗すると解す べ き い わ
れはない ｡+ 80と判示 した｡
そこ で ､ 結論と して は ､ ｢原告の 日本の特許権の 効力は ､ 訴外実施権者の オ
ー ス トラ
リア にお ける同国特許権 の 実施によ っ て何等影響を受けるとこ らがない も の と い わな
けれ ばならない+ 31で あるため ､ パ リ条約4条 の 2 の 特許独立 の 原則に基づき ､ 特許
権の 国際的消尽 を否定 して い る｡
2 9 大阪地裁昭和4 4年 6 月 9 日判決､ 昭和 4 3年 (ワ) 第3460 号､ 無体裁集 1巻1 60頁
3 0 大阪地裁昭和4 4年 6 月 9 日判決､ 昭和43年 (ワ) 第34 60号､ 無体裁集 1巻 17 6貢
3 1 大阪地裁昭和4 4年 6月 9 日判決､ 昭和 4 3年 (ワ) 第34 60号､ 無体裁集1巻 17 7頁
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本件は､ 日本国内で ､ ｢B B S アル ミホイ ー ル 並行輸入事件+ の ほか ､ か かる特許製
品の 並行輸入 に関する唯 - の裁判例である｡
(2) B B Sア ル ミ ホイ ー ル 並行輸入事件
ドイ ツ法人で ある原告 B B S社は､ 日本と ドイツ における車輪に関する特許を所有
し､ その 特許製品を ドイ ツ にお い て製造 ･ 販売 し､ 日本におい て被告ら以外 の自動車
メ ー カ等に対 して通常実施権を設定 して い たo 被告日本会社ジャ ッ プオ ー トプ ロ ダク
ツ社は ､ B B S社が拡布 した特許製品 を外国にお い て購入 ､ 日本 - 輸入 し､ 被告ラ シ
メ ッ クス は ､ それ を日本国内で販売した｡
そ こで ､ 原 告は ､ 被告 ら の行為は原告の 日本にお ける特許権を侵害する行為で ある
と して ､ 被告らに対 して ､ 特許製品の 輸入 ､ 販売等の差止 めと損害賠償等を求めて訴
を提起した｡
A 第 一 審判決32
地裁判決は ､ 特許権独立 の原則を定めるパ リ条約四条の こ及び属地主義の 原則が､
真正商品 の 並行輸入の 可否 の判断を直接左右するもの ではない と判断した .,
そ こ で ､
真正特許品 の 日本 - の 並行輸入 ､ 販売が特許権 の侵害となる か どうかは日本の 特許法
の 解釈 の 問題 で あると した ｡
そ して ､ 特許権の 国内消尽及 び国際消尽に つ い て ､ 地裁判決は次の ような常識を挙
げた｡ 特許権 の 国内消 尽は ､ ｢『発明 の保護及び利用を図る こ とにより ､ 発 明を奨励 し､
も っ て 産業の 発達に 寄与する』 と いう特許法の 目的 (特許法
一 条)､ または特許制度に
ょる特許権者と社会公共 の利益 の調整 につ い て の社会
一 般の意識に基づ い て ､ 特許法
立法当時の 共通 の 理解で あ っ たもの+83で あるが ､ ･ ･ ･ し か し､ 国際消尽 につ い て は ､ ｢同
- の発明 につ い て複数の 国で特許権を得た者は ､ それぞれの 国における技術の 公開に
ょるそ の 国の 技術の 進歩と産業 の発展 - の 寄与 の代償と して ､ 特許権が付与 されて い
る の だ か ら､ 当該特許発明 の実施晶で ある商品 の その 国 - の輸入や最初 の譲渡をそ の
3 2 東京地裁平成6年 7月 2 2日判決､ 平成 4年 (ワ) 第16565号､ 知裁集 2 6巻 2 号 733貫､ 判例時報
1501号 7 0頁
3 3 東京地裁平成6年 7月 2 2日判決､ 平成 4年 (ワ) 第1 6 5 6 5号､ 知裁集26巻2号7 4 8頁
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国ごとに支配する こ とが瓢められて い るので ある+ 34o
また ､ 地裁は ､ ｢諸外国にお い て も､ 日本と産業発展の程度を同 じくする諸国の裁判
例にお い て は ､ 条約の締結された E U域内諸国間の 輸出入 の 場合以外には ､ 特許製品
の 並行輸入 が輸入先の 国の 特許権を侵害すると判断され る例が多い とされ ､ G A T T､
W I P O等の 国際会放で も特許製品 の 並行輸入が輸入先の 国の特許権を侵害しないも
のとする ことに つ い て 国際的な羅織が 一 致してい るとは認められず ､ む しろ特許権の
侵奪に当た ると の羅織も有力で あると諏められる+ 35とい う理由 をも っ て ､ 特許権の
国際的消尽 を罷めず ､ 特許製品 の並行輸入 が日本特許権を侵害すると した｡
B 第二審判汲36
高裁判決は ､ 地裁判決 と同様に ､ 国外にお ける事実を考慮 して自国における特許権
の 効力を判断する ことが ､ 特許独立 の原則や属地主義の 原則に反するもの で ない こ と
し､ 特許製品の並行輸入 の 可否判断が日本特許法の解釈問題 で あると い う考え方を採
用 して い る｡
しか し､ 高裁判決は特許汝の 目的 ､ すなわち､ 特許権者の保護と産業 の発展と いう
社会公共 の利益の保護 との 調和という目的を根拠 に､ ｢特許権者は､ 国外に お い て で は
あ っ て も､ 拡布 の 際に､ 発明公 開の 代償 を含めて 特許に係る製品価格を自由な意思に
基づ い て 決定する こ とが で きる場合 にお いて は､ 発明公 開の代償を確保する機会が保
障され て い ると い うこ とが で きるか ら ､ 国内にお ける消尽 の場合とその 利益状況 は何
ら異なる と こらは な い+ 37､ したが っ て ､ ｢特許権者等に よる発 明公開の代償 の確保 の
機会を 一 回に限り保障 し､ こ の 点 にお いて産業 の発 展との 調和を図るとい う国内消 尽
論の 基盤 をなす実質的な観点か らみ る限り ､ 拡布が国内で あるか 国外であるか に よ っ
て格別 の 差異はなく ､ 単に国境を越えたとの 一 事をも っ て ､ 発明公 開の 代償を確保す
る機会 を再 度付与 しなけれ ばならな い とい う合理的な根拠 を見 い だすこ とは で きな
34 東京地裁平成6年 7月 2 2日判決 ､ 平成 4年 (ワ) 第1 6 5 6 5号､ 知裁集 2 6巻 2号 7 50貫
3 5 東京地琴平成6年7月 2 2日判決､ 平成 4年 (ワ) 第1 656 5号､ 知裁集 2 6巻2号752貫
36 東京高裁平成 7年3月 23日判決､ 平成 6年 ( ネ) 第3 2 7 2号､ 知裁集 2 7巻 1号 19 5頁､ 判例時報
15 2 4号 3 頁
3 7 東京高裁平成7年3月 2 3日判決 ､ 平成 6年 (ネ) 第327 2号､ 知裁集 2 7巻 1号 205 頁
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い+ 88と述 べ ､ 特許権の 国際消 尽 を認め ､ 地裁判決と正反対の結論を導き出 した｡
また ､ 高裁は ､ 商標 晶 の並行輸入 を容認 した大阪地裁昭和4 5年2月 27日判決(い
わゆる ｢パ ー カ ー 事件判決+) 39に基づ い て ､ 工業所有権者 の保護の 要請と社会公 共 の
利益の保護､ 特に商品の 市場における自由な流通を保障して産業の 発達を図る ことの
要請との 調和と い う観点が共通 するもの であるか ら､ 商標晶 の並行輸入 を認め ､ 特許
製品の 並行輸入 を否定する ことが妥当でない こ とを説き､ 特許製品の並行輸入は日本
特許権を侵害しない と した｡
ただ し､ 高裁は ､ 例外と して ､ ｢特許権者等による発 明公開の 代償確保の機会が､ 価
格統制､ 強制実施等によ っ て 法的に制約されて い る+ ような場合には ､ ｢特許権 の消尽
を肯定する実質的な根拠が失われ るおそれがあ る か ら､ か か る場合を 一 律に論 じ得な
い こ とはも とより当然 の こ と+ 40で あり､ 特許製品 の並行輸入 が禁止 され ることもあ
りうると判示 した ｡
C 最高裁判決41
最高裁判決は､ 特許独立原則及び属地主義 の原則が ､ 国際的消尽の 是非を直接左右
するもの で はない と い う点に つ い て ､ 地裁判決 ､ 高裁判決と 一 致して い る ｡ 最高裁判
決は､ パ リ条約4条 の 2 の特許独立原則は ､ ｢特許権 の相互依存を否定 し､ 各国の 特許
権が ､ そ の発 生 ､ 変動､ 消滅に関して相互 に独立 で ある こと､ すなわち､ 特許権自体
の 存立が ､ 他国の 特許権 の無効 ､ 消滅､ 存続期間 に より影響を受けない とい うことを
定め るも の で あ っ て ､ 一 定の事情 の ある場合に 特許権者が特許権を行使する ことが許
され る か どうか と い う問題 は ､ 同条 の 定め ると こ ろで は ない+ 42と した｡ また ､ 属地
主義原則は ､ ｢特許権に つ い て い えば､ 各国の 特許権が ､ その 成立 ､ 移転 ､ 効力等に つ
き当該国 の法律に よ っ て 定められ ､ 特許権 の効力 が当該国 の領域内にお い て の み認 め
38 東京高裁平成 7年 3月 23 日判決 ､ 平成 6年 (ネ) 第32 7 2号､ 知裁集2 7巻 1号 2 0 5頁
3 9 同節Ⅰ の 1参照
4 0 東京高裁平成 7年3 月 2 3日判決 , 平成 6年 ( ネ) 第3 2 7 2号､ 知裁集2 7巻 1号 2 06頁
4 1 最高裁平成 9年7 月 1 日判決､ 平成 7年 (オ) 第198 8号､ 民集 5 1巻6号22 9貢､ 判例時報 16 12
号3頁
42 最高裁平成9 年7月 1 日判決､ 平成 7年 (オ) 第1 988号 ､ 民集 5 1巻 6号 2 3 0 3頁
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られる こと を意味するもの で ある+ 4苧と したo
そこ で ､ 最高裁は､ 日本特許権に関して特許権者が日本国内で権利行使をする場合
にお い て ､ 権利行使の 対象とされて い る製品が当該特許権者な どにより国外にお い て
譲渡された とい う事情を､ 特許権者による特許権の 行使の可否の判断に当た っ て どの
ように考慮するかは ､ ｢パ リ条約や属地主義の原則とは無関係+
■
4 4であり ､ どの ような
特許法の解釈を採 っ た と して も､ パ リ条約及び属地主義の原則 に反す るも の で はない
と明快に鋭示 した｡
結果的には ､ 最高裁判決は ､ 自国の 特許汝の 解釈により ､ 本件の 特許製品 の 並行輸
入 を認容すると い う結論にお い て は高裁判決 と同じであるが ､ 論旨がか なり異なっ て
い る ｡
高裁判決 の 国内市場と国際市場を区別 せ ず､ ｢発 明公 開の 代償確保の機会は 1回 の
み+ と い う論理に対 して ､ 最高裁判決は 二者 を直ちに 同列に論ずる ことはできない と
する｡ すなわち ､ 特許権者が国外にお い て 特許製品を譲渡した場合には ､ 譲渡地 の所
在する国にお い て ､ 必ず しも日本特許権と同 一 の発明に つ い て の特許檀(｢対応特許権+
とい う) を有するとは限らない ､ また ､ 対応特許権を有する場合であ っ て も､ 日本特
許権と譲渡地 の所在する国の特許権とは別個 の権利で あり ､ この 二 つ の権利に基づ い
て ､ 並行輸入 され た特許製品に日本特許権を行使 した か らと い っ て 二重 の利得を得た
もの とは い えない とい う｡
ただ し､ 最高裁は ､ 国際経済取 引が極めて広範囲 ､ か つ ､ 高度に進展 しつ つ ある現
代社会にお い て は ､ 輸入 を含めた商品 の 流通 の 自由を最大限尊重するため､ ｢我 が国 の
特許権者 また は これ と同視 し得る者が国外 にお い て 特許製品を譲渡した場合にお い て
は ､ 特許権者は､ 譲受人 に対 して は ､ 当該製品に つ い て販売先ない し使用地域か ら我
が国を除外する旨を譲受人との 間で合意 した場合を除き ､ 譲受人から特許製品を譲り
受けた第三者及びそ の 後の 転得者 に対 して は､ 譲受人と の間で右の 旨を合意 した上特
許製品に これ を明確 に表示 した場合 を除い て ､ 当該製品に つ いて 我が国にお い て特許
権を行使す る ことは許され ない もの と解する の が相当で ある+ 45とする｡
43 最高裁平成 9年7月 1 日判決､ 平成 7年 (オ) 第1 988号､ 民集 5 1巻 6号 2 3 0 3貢
44 最高裁平成 9年7月 1 日判決､ 平成 7年 (オ) 第198 8号､ 民集 5 1巻 6号 230 3貫
4 5 最高裁平成9 年7月 1 日判決､ 平成 7年 (オ) 第1 988 号､ 民集 5 1巻 6号 23 06貫
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つ まり ､ 最高裁は､ 特許権者が留保を付さない まま特許製品を国外にお い て譲渡 し
た場合には ､ 譲受人及びそ の後の転得者に対 して ､ 日本におい て 譲渡人 の有す畠特許
権の制限を受 けない で 当該製品を支配する権利 を黙示的に授与 したもの と解する ｡ 最
高裁は ､ したが っ て ､ 本件 で は､ 各製品 の販売先ない し使用地域か ら日本を除外する
旨を譲受人 と の間で合意 した こと につ い て も､ そ の ことを各製品に明示 した こ とに つ
い て も､ 特許権者による主張立証 がされ て いな い の で あるか ら､ 特許権 の行使は認 め
られない と したo
なお ､ 並行輸入 問題 に つ いて ､ 最高裁 は､ ①特許権者が国外で の特許製品の 譲渡に
当た っ て 日本にお ける特許権行使 の権利 を明確に留保する ことは許される ､ ②子会社
または 関連会社等で特許権者と周祝 し得る者に より ､ 国外 にお い て 特許製品が譲渡さ
れ た場合も､ 特許権者自身が特許製品を譲渡 した場合と同様に解すべ き で あ る､ ③特
許製品が最初に譲渡され た地にお い て 特許権者が対応特許権を有する か否 か で結果が
異なるもの で はない と判示 した｡
税関における特許製品 の並行輸入 の 取扱い
1 9･9 8年3月 2 6日 ､ ｢工業所有権侵害物品 の取締りにつ いて+ の 一 部改正 により
特許権に か か る並行輸入 品 の 取扱 い に 関する次 の ような規定が新たに挿入 された46｡
｢(二) 特許権に係 る並行輸入品 の 取扱 い
イ 我が国 の 特許権音叉 は これ と同視 し得 る者 (以下 こ の 項に お い て ｢特許権
者等+ とい う｡) が国外 にお い て適故に拡布 した特許製品が､ 特許権者等又
は当該製品を輸入する権利 を有する者以外 の者によ っ て輸入され る場合に
お い て ､ 次 の場合以外の 当該製品は特許権の 侵害とは ならない 並行輸入品
と して 取り扱うも の とする｡
a 輸入者が譲受人で あ るとき は ､ 特許権者等と譲受人 との 間で当該製品
につ い て 販売先ない し使用地域か ら我が 国を除外する旨の合意がされ
た場合､
b 輸入者が譲受人か ら特許製品を譲り受けた第三者及びそ の 後の 転得者
46 基本行政通達編集委員会編集 『基本行政通達』株式会社ぎょうせ い 18巻 6 0 3 9貢
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で ある ときは ､ 特許権者等と譲受人 との 間で当該製品 につ い て販売先
ない し使用地域か ら我が国を除外する旨の 合意がされた場合で あ･D て ､
か つ ､ そ の 旨が当該製品に明確に表示され た場合｡
上記イ にお い て ､ 特許権者等と譲受人との 間で当該製品に つ い て販売先な
い し使用地域か ら我が国を除外する旨の合意がされ た ことを確認するため
の 資料 とは ､ 契約書又 はこ れ に類する文書で ､ 販売先ない し使用地域か ら
我が 国を除外する旨の合意がある ことを確認 できる資料をい うo
上記イ b 中 ｢そ の 旨が当該製品に明確に表示された場合+ とは ､ 当該製品
の 取引時にお い て ､ 製品 の 本体又 は包装に刻印､ 印刷､ シ ー ル ､ 下 げ札等
により ､ 通常注意 を払えば容易に 了知できる形式 で当該製品に つ い て販売
先ない し使用地域 か ら我が 国を除外する 旨の表示がされ て い る場合で ､ 当
該製 品の 取引時に は その 旨表示 がされて い た こ とが輸入時にお い て確認 で
きる場合を い う｡
(三) 実用新案権及 び意匠権に係 る並行輸入 品ゐ取扱い
(二) の 規定は ､ 実用新案権及 び意匠権に係る並行輸入 品に つ い 七準用す
る｡+
本通達改正 の 内容は ､ ｢B B S アル ミホ イ - ル 並行輸入事件+ の最高裁判決を明確に
ル ー ル 化 して お り ､ 日本税関は ､ 特許権に係 る並行輸入 品が通関する とき ､
J
全て 本通
達に従 っ て輸入行為 の許否 を判断する ｡
特許 ･ ノ ウ- ウライ セ ン ス 契約 に陶する独 占禁止 法上 の指針
商標晶 の 並行輸入 の不 当阻害行為に 対 して は､ 前述 したように ､ 日本公 正 取引委員
会が流通 ･ 取引慣行指針によ っ て それ を独占禁止 法上 の 問題と して取扱い ､ 排除勧告
を行 っ て い る｡
特許製品に関する独占禁止法上 の 問題は､ 1 9 8 9年2月 1 5日 ､ 公 正 取引委員会
が公表 した ｢特許 ･ ノ ウハ ウライセ ン ス 契約 にお ける不公正 な取引方法の 規制に 関す
る運用基準+ (以 下 ､ ｢旧 運用基準+ と い う) により運用されて い た｡ ただ し､ 旧運用
基準は 特許権 の消 尽 に つ い て 関連規制を定めなか っ た｡
公 正 取引委員会は ､ 旧 運用基準公表後の独占禁止 法の運用等を踏まえ ､ 特許又 はノ
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ウハ ウの ライセ ン ス 爽約 に関する独占禁止法上 の考え方をより明確化するため､ 旧運
用基準を全面的に改定 し､ 1 99 9年 2月 22 日､ ｢特許 ･ ノ ウハ ウライセ ン ス 契約に
関する独占禁止抜上 の指針+ (以下 ､ ｢特許ライセ ン ス 指針+ とい う) の 原案を公表し
たo ｢特許ライセ ン ス 指針+ におい て は ､ 次の ような考え方が示された｡ すなわち ､ ｢特
許製品が権利者 の意思に より適法に拡布された場合には､ 当該製品に関する限り ､ 特
許権は既にそ の 目的を達 して おり ､ その製品につ い て特許権は消尽 して い るもの と解
される o したが っ て ､ い っ たん権利者の意思により適法に拡布され た特許製品 の販売
に関する制限に つ い て は ､ 独占禁止綾上 一 般の製品 の販売に関する制限と同様に取り
扱われ るこ ととなる+o 換言すれば､ 一 旦特許権が消 尽すると した ら､ その製品 の販売
は 一 般製品 と同 じように ､ 自由的な競争市場を独占禁止 法に よ っ て確保され ､ そ の流
通 に対す る阻害行為が遵放となるとされ て いる｡ ただ し､ 原案にお い ては ､ 特許権の
消尽 が国際消尽 まで含む か ､ それとも国内消尽に限定 したもの か言及 されなか っ た｡
関係各方面 の意見 を求めた後､ 1 9 9 9年 7月 30 日､ 公 正 取引委員会が ｢特許 ラ
イセ ン ス 指針+ を公表 した ○ 上述 の消尽 に関する考え方に つ いて ､ 醐牢を生 じるこ と
の ない よう国内消尽に限定するもの で あると明示 した47｡
要するに､ 特許製品が海外の 市場に拡布された場合に は､ そ の製品に つ い て特許権
は既に消尽 して い るもの で はない ｡ 特許権者等が特許製品 の 日本 - の輸入に つ い て禁
止合意または表 示 を行 っ た場合には､ そ の 製品の 輸入に 対する特許権者 からめ私 的な
制 限が独 占禁止蔭上 の 問題とならない こ ともあろう｡
ⅠⅠⅠ 問題の検討
上述 したように ､ 並行輸入問題 に つ い て ､ 日本には明確的な制定法の 規定が まだ存
在 して い な い ため､ 裁判所は商標法及 び特許法 の 立法趣旨に照ら して具体的な判決に
より払を解釈 して きた｡ 商標製品に つ い て は､ そ の 製品 の 品質 ､ 出所が同様である場
合は ､ 並行輸入 が認め られる と いう結論がほ ぼ確定 して い るo 特蕗製品 に つ い て は ､
47 山木康孝 ｢特許 ･ ノウ ハ ウライセ ン ス 契約に関する独占禁止法上の指針+ N 王∋ L 1 9 99 年 671 号 1 0
1 75･
判例と して は ｢プラ ン ズウイ ッ ク事件+ 48と ｢B B S ア′レミホイ ー ル 並行輸入事件+
二 つ しかない o 3 0年前の ｢ブラ ン ズクイ ッ ク事件+ の 大阪地裁と rB B S アル ミ･ホ
イ ー ル 並行輸入事件+ の最高裁はす べ て 正反対の 結論を導き出 したこともあるが ､ rB
B S アル ミホイ ー ル 並行輸入事件+ における最高裁判決の論理は ､ 今後日本に おける
並行輸入問題に解決 の基準 を設けたとい えよう｡
｢B B S アル ミホイ ー ル 並行輸入事件+ の最高裁判駄 臥 現代社会にお ける国際取
引の状況 に あわせ ､ 時代 の趨勢に 従う判断を示 して い ると考える｡ しか し､ 以下 に示
すように ､ いく つ かの未解決の 問題が残されて おり ､ まだ検討 の余地がある と思う｡
独 占禁止 法とB B S判決 の衝突
並行輸入は ､ 価格低下や選択 の 幅の拡大な どの競争促進効果を有するこ とか ら､ 競
争法上 の重要な関心領域で あり､ 並行輸入行為 を認 めるか否 かは ､ 工業所有権の 適切
な民事的救済にと っ て 重要な意義を有するほ か ､ 競争法上の問題になり得 る と考えら
れる｡
工業所有権が独占的な権利の 性格を有 して い ると考えるため､ 日本独 占禁止法第21
条は､ ｢こ の 法律 (独占禁止法) の規定は ､ 著作権法 ､ 特許法､ 実用新案法 ､ 意匠法又
は商標法による権利 の行使と認 められ る行為には これを適用 しない+と規定
■
して い る｡
ただ し､ 輸入総代理店制 の 機能を的確に果たさせ るために ､ 本章第2節で述 べ たよう
に ､ 日本公 正取引委員会 は ､ 流通 ･ 取引慣行指針に お い て並行輸入 を不 当阻害 しよう
とする七 つ の 行為が ｢契約対象商品の価格を維持するた めに行われる場合 には ､ 不公
正な取引方法に該当 し､ 遵法となる+ として い る｡
と ころが ､ 本指針で ､ ｢並行輸入+ と いう概念は ､ r商標権を侵害しな い い わゆる真
正商品 の 並行輸入+ と釈明されて い るo 特許製品 に つ い て ､ 公 正取引委員会が公表 し
た ｢特許ライセ ン ス 指針+ は権利の 消尽 を国内消尽 に限定 して い る｡ 並行輸入製品に
対する特許権 の 行使が全 て独占禁止法上の 問題とならな い か どうかも明 らか に して い
ない Q
｢B BS アル ミ ホイ ー ル 並行輸入事件+ の最高裁判決( 以下 ､ ｢最高裁判決+ とい う)
48 判決に つ い て は ､ 本章本節の Ⅱ参軌
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臥 特許権者等が特許製品に輸入禁止 の ｢合意+ と ｢表示+ をなした場合 を除いて ､
当該製品に つ い て の 特許権を行使する ことは許されないもの と判示 した｡ こめ判決の
主旨は ､ 特許権者が ｢合意+ と ｢表示+ を明らかに して い ない場合には ､ 必ず特許権
の 行使が できなく なると い うことを判示 して い るが､ 最高裁判決に基づき､ ｢『合意』
と 『表示』 があれ ば､ 特許権 の行使が許され+ とい う学説 上 の解釈がか なり多い49o
こ の ような解釈に従うと ､ ｢合意+ と ｢表示+ が行われ た場合 ､ 特許権の澄用を阻止す
るこ とは 不 可能となり60､ さ らに､ 同 一 の 製品に つ いて は ､ 権利者が特許権及び商標
権を同時に有す る場合､ 洛律自身 の矛盾を免れ る ことが できない ｡ 即ち ､ 権利者が同
- の 製品 に つ い て特許権と商標権を同時に有する場合､ 公正取引委員会が公表 した流
通 ･ 取引慣行指針により ､ 商標権に基づ い て製品 の 並行輸入 を禁 じる行為が違法な行
為であるが ､ 特許権に基 づ い て ｢合意+ と ｢表示+ によ っ て同 一 の 製品 の 並行輸入 を
禁 じる こ とができるo 結局 ､ 同 一 の 行為 につ い て は ､ そ の 行為が違法で あ るか ､ 合汝
的な行為で あるか は､ 異なる汝解釈 によっ て異なる結論になっ て しまう｡
49 たとえば､ 池内寛幸 ｢特許製品の並行輸入 問題に関する最高裁判決 (B B S事件) に つ い て の考察+
ju P PI月報 42巻 9号54貢(1 9 9 7)､ 松居祥二 r特許製品並行輸入事件最高裁判決と産業の 立場か ら
の未解決問題点+ 知財管理 4 8巻 4号 49 2貫(19 9 8)｡ こ れ に対 して ､ 中山信弘教授は ､ ｢転得者に対
して は ､ 合意 の 有無は問題とせずに ､ 単に表示 の 有無だけで結論を導くこ とが できた の で はない
か ･ - ､ そうなると､ 表示 の不存在は黙示の承諾を 『推定』 するとい うよりは ､ 『みなす』 に近い
と考え られ ､ 現実には ､ 並行輸入 の 可否は ､ 権利者の意思に依拠するの で はなく､ 表示 と いう事実
に依拠するこ とになろう+と いう見解を示 した(『工業所有権法(上)』弘文堂2 0 0 0年 3 68 - 36 9頁)｡
一 方 ､ 私 の知的財産権法の 師である本間忠良先生は ､ 論理学的な解釈によれば､ 最高裁の 判旨によ
つ て ､ 特許権の行使が許されると い う結論を当然導き出すこ とが できるわけではない と指摘した
(rB B S最高裁判決の評価と今後の 問題点+ http･
･
//tadhom ma.ho ops.1iverdoor.c o m)o
50 田村善之 『機能申知的財産法の理論』(1 9 9 6年 ､ 信山社出版) 一 書 にお い て は ､ 製品の僅か少な部分
に特許権が存在するこ とを理由に して ､ 製品の 全体の輸入 ､ 販売 の差止めを求める場合､ 及び特許
権を利用して ､ 自身もしく は総代理店以外の 者と の ブラ ン ド内競争を減殺しようと企てた場合等が
特許権の混用の例と して 挙げられ て い る (2 4 9頁 - 2 5 0頁)
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ライ セ ン ス 製品 の 並行輸入
最高裁判決は ､ 特許権者自身で なく特許権者が子会社や関連会社を使 っ て市場に置
かせた場合も特許権者とみなされ ､ そ の 製品 の 並行輸入を阻止 して はならない と判示
して い るo これ によ っ て ､ 特許権者の ライ セ ン シ ー が製造した製品 の並行輸入 が最高
裁判決の射稜に入 っ て い ない と 一 般的に理解されて い る で あろう51｡ 即ち ､ そ の ライ
セ ン シ ー が 日本法人 であろうか ､ 外国法人 であろうか ､ いずれに せよ ､ 特許権者と見
なされない た め､ 特許権者はそれ により製造された製品 の並行輸入 を依然と して 阻止
できるo しか し､ 特許駄の 趣旨か らみれば ､ これが果た して適切で あるか に つ い て は
疑問があるo
商標権 の ライセ ン ス の 場合に は ､ 商標が品質と出所を示す機能を有し､ 商標権者が
ライセ ン シ ー の 製造､ 販売に対 して通 常は厳格に コ ン トロ ー ル して いる の で ､ 商標権
の ライセ ン シ ー が商標権者と同視され る ことには学界にはあまり異論がない ｡
しか し ､ 特許権 の ライ セ ン ス の 場合には､ 特許権者はただ特許 の使用権をライセ ン
シ - に与え ､ 発明 の代償を受け取り ､ 特許製品 の 品質に対 して 関与 しない ことが 一 般
的で あるQ ライセ ン シ ー が ライ セ ン ス され た特許に 基づ い て ､ 新たな製品 を製造､ 販
売する こともかなり多 い ｡ そ の ために ､ 品質 の差異が存在すると いう理由で ､ ｢合意+
と ｢表示+ が行われなか っ たライセ ン シ ー の製品 を並行輸入業者 により一日本 - 供給す
る ことが 禁止 され る ことが理不 尽 で あろう｡
私は ､ 特許権 の性格 には商標 の ような品質保証 の機能が含まれて いない ため ､ ライ
セ ン シ ー が特許権者と同視され ､ それ によ り製造された製品の並行輸入 が認 められ る
べ きで あると考える. ライ セ ン シ ー の 製造､ 販売 した製品 の 品質が輸入 国にお ける特
許権者 の製品と異なっ た と して も､ 特許法の趣旨､ すなわち ｢発明の保護及び利用を
図る こ とに より ､ 発 明を奨励 し､ も っ て産業の 発達を寄与する+(特許法第1条) に従
い
､ 特許権者がライセ ン ス する こと により ､ 発明 の 対価を十分得たため ､ ライセ ン シ
ー が製造 した製品 の並行輸入 を認める の は合理的で ある｡
5 1 ｢最高裁判決は ライ セ ン ス に よる技術拡散に冷めたか っ た+ と いう批判がある｡ (本間忠良｢B B S最
高裁判決の評価と今後の問題点+ http://tadhom m a.ho ops.1iv e rdoor.co m)
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｢合意+ と ｢表示+ に つ い て
前述 したように ､ 日本最高裁判駄及び大蔵省 の通 達は共に特許製品に つ い て地域除
外の ｢合意+ と ｢表示+ がされた場合を除き､ 並行輸入が認められると解 した｡ さら
に ､ 通達は､ ｢『そ の 旨が当該製品 に明確 に表示 され た場合』 と 臥 - ･当該製品 の 取引
時に はそ の 旨表示がされて い た こ とが輸入時にお い て確認で きる場合をい う+ 62こ と
を示 した｡
そ こで ､ 特許権者等が特許製品に つ い て ｢合意+ と ｢表示+ を確か に行 っ たが ､ 製
品の輸入 の 時点に お い て そ の ような表示 を確認する ことが できない場合に 臥 並行輸
入を阻止する要件が満たされて いない と い える だろうQ しか しながら ､ 製品が 一 旦市
場に置かれ ､ 転 々 流通中に ､ そ の 表示が自然的に剥 落､ または幕意 の転得者に削除さ
れる可能性を考 えなけれ ばならない ｡ 自然的に剥落 した ことによ っ て ｢表示+ したか
どうか が確認 できない場合には ､ 特許権者等自らが これ より招い た不利益を負わなけ
ればならない こ とは理解 できるが ､ 悪意の 転得者が い た場合には ､ 特許権者が これ に
対して も不利益を負う べ きこ とになると､ ｢合意+ と ｢表示+ の意義がなくな っ て しま
うと考える｡
他方､ 製品が置かれた国で は ､ こ の ような地域除外の ｢合意+ と ｢表示+ が競争法
上 の違反行為とされ ､ 特許権者等は自由に意思表示 できなくなり ､ 並行輸入 を阻止す
る権利 も当然に失うよう に なる か とい う問題が あ る｡ こ の 点に つ い て は､ E Uの域内
消尽理論に お い て 参考とな る とこ ろが あ る53｡ すなわち､ 特許権者が製品を市場に投
入する際に ､ 最初の 市場 を選択す る権利を有 したため ､ そ の最初の 市場の 国 にお い て
｢合意+ と ｢表示+ が できな い と して も､ 特許権者自分自身の 選択 の結果で ある の で ､
並行輸入 に対 して特許権者がそ の権利行使を放棄 したとみなす べ きで あろう｡
第3節 米国
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52 本節Ⅱ参照
5 3 第 4節Ⅲ参照
並行輸入 問題 に関する｢知的所有権の貿易関連的側面 に関する協定+(Agr e e m e nton
Trade r elated Aspe cts of lntelle ctu al Prope rtyRights, T R I P S) の 交渉に お い て
は ､ 米国は ､ 国際消尽 を認 めるこ とに強く反対 したが ､ 現在､ 米国国内で は､ 並行輸
入 を全面的に適法と解 した り ､ 無条件に遵法と解する判決は ､ 筆者が調 べ た限り見当
らな い ｡
商標晶 の 並行輸入 に関する規制に つ い て ､ 日本と比 べ て みると､ む しろ米国 の ほう
臥 輸入で きる製品 の 外国で の第 一 販売者の 範囲をより狭く限定 して い るo 商標権ラ
イセ ン シ ー または外囲の 商標権者と米国の 商標権者と の間には契約上 の 関係が存在 し
て い ると して も､ そ の外国市場に置い た製品 の米国 - の輸入 が禁止 される｡
特許製品 の 場合には ､ 日本と同様に､ 製品を外国市場で販売する時､ 輸入禁止条項
を適切に表示すれ ば ､ そ れ により並行輸入 を排除する こ とが できる｡ ただ し､ 輸入禁
止条項が表示されて いな い場合 ､ す べ て特許権が消尽すると いうわけでもなく ､ 特許
権者が十分な利益を得たか どうかはまた 一 つ の 判断基準であるとされて い る o さらに､
特許権者が利得 したため権利行使 できない場合に も､ 特許の独占的実施権者が独 特な
輸入排除権利 を持 っ て い る｡
本節 では ､ 判例を中心 に して ､ 米国の 並行輸入 に 関する 工業所有権制度 の 特色を研
究 した い と思う｡
商標品の 並行輸入 - グ レ ー ･ マ ー ケ ッ ト商品に関する税関規則及 びその改正経緯
グ レ ー ･ マ ー ケ ッ ト商品に 園する税関規則
米国法に お い て は ､ 有効な米国登録商標を付され た､ 米国外 で製造された製品であ
つ て ､ 米国 の 商標権者 の 許可なく米国内に輸入 されたもの ､ すなわち､ 並行輸入され
た商標品 をグ レ ー ･ マ ー ケ ッ ト商品 とい うo
商標晶 の 並行輸入 につ い て ､ 1 9 30年関税法 5 2 6条 a (Ta riffAct of 1930, §
5 26(a))は, ｢合衆国に輸入される外国製の 商品に ､ 合衆国市民または合衆国内にお い
て設立 もしくは組織された会社もしくは団体に より所有されて い る商標であ っ て ､ 合
衆国内に住所を有する者により特許商標庁に登録されたもの が付されて い る場合にお
い て は ､ 当該商標の 所有者 の書面に よる同意が輸入時に提出され ない 限り+､ 当該商品
･ 80 -
の輸入 は禁止 され ると規定し､ 米国商標と同 - の 商標を付した商品の 輸入行為に対 し
て輸入差止 め及び税関で の 輸入排除を認めて い る ( 但し､ 後者 臥 米国人 又 は米国法
人の有する連邦登録商標 の場合に限定されて い る) 54o
一 方､ 本条に対する 一 般例外と して ､ 商標品の並行輸入等の水際規制に 関する税関
規則13 3･21(Custo m sSe rvic e regulation, 19CF R§133.21) 粂の c 号 は､ グレ ー ･
マ ー ケ ッ ト商品輸入禁止 の原則から除外される 三 つ の 場合を定め ､ 並行輸入 を長年認
めてきた66o
①外 国及び米国の 商標 の いずれもが同 一 人または同 一 企業たより所有され て い る場
合､
②外国商標権者 と内国商標権者が互 い に親子会社 の 関係 にあるか ､ 共通 の オ ー ナ -
シ ッ プ又 は コ ン トロ ー ル に服する場合 ､
③外国製晶が米国商標権者 の授権にもとづ い て付され た商標を有して い る場%c
と ころが､ 1 9 8 8年及び 1 9 9 3年には ､ こ の 規則の効力 の合法性につ い て ､ 以
下 二 つ の 意義深 い判決が言渡され ､ こ の 二 つ の判決と整合させ るた めに ､ 1 9 9 9年
2月 2 4日 ､ 関税局 は税関規則を新たに 改訂 した｡
2 C O PIA T事件
(E MartCo rp.v .Ca rtie r,In c.; 47th Str e etP hoto,
'
In c.v _ COPIA T;
UnitedState s.v .C O PIA T
,4 86 U.S.281( 988))
本件では ､ 原告米国商標権者の 団体で ある米国商標保全連合(Coal it o nto Pr e s e r v e
thelntegrity of Americ a nTrade
-
m a rks) は､ 国が過去 5 0年間に税関規則 133.21 に
該当するグレ ー ･ マ ー ケ ッ ト商品 の輸入 を許容 して い たた め､ 商標権者が不利益を被
つ た ことを事由と して ､ 国と並行輸入 業者等を被告と して訴 え､ 関税法5 2 6条によ
54 米国関税法は 19 30年制定され ､ 52 6条は真正 商品の米国市場 - の輸入を禁止することを目的と して
制定され た法律で あ っ たo 19 78年､ 本条文は 19U.S.C(合衆国法令集) §1 5 26.(m e rchandisebe ari喝
America ntr ade m ark)に編入 された o United States Code Ann otated, U S C A(1 9 9), edited byWest
Group.
5 5 渋谷達紀 ｢米国関税法と並行輸入の 限界+ 公正取引 No.4 5 6- -8 8･ 10､ 4 5頁
･ 8l -
り ､ 規則133･21c の 無効確瓢及び強制差止命令を求めた o
地方裁判所は規則を有効 と解 したが (CO P I 瓜v･ United States
,
598F.Supp.844
(D C,D･ C･1984))､ 控訴裁判所の 判決 (COPIA Tv･ United States,790 F.2d 903(D.C.
Cir･1986))は ､ 関税披 52 6粂 a が米国商標権者を無条件に保護するこ とに
･
っ い て の議
会の意思が明白で あり ､ 税関による合理的解釈を容れる余地はない か ら､ 規則 13.21
c(1)ない し c(3)が無効で ある とした o 国および並行輸入業者側が上告 した の が本件で
ある｡
連邦最高裁は ､ 並行輸入が行われた場合を以下 の 三 つ に分類 したうえで ､ それぞれ
に つ き関税局 規則 の 合法性に つ い て分析して い るo
第1は ､ 国内事業者が外国の 商標権者からそ の 商標を米国商標と して登録権利及び
その 商標 の独占的使用権を取得 して い る場合であ る｡ 連邦最高裁 臥 この 場合は税関
規則の 例外範囲に規定 して い るもの でもなく ､ グ レ ー ･ マ ー ケ ッ ト商品の 輸入によ っ
て米国商標権者 の 投資が危険にさらされる程度が大き い た 臥 関税法526条が禁止 し
ようと したもの で あるから､ 並行輸入 を阻止 できる の は当然であると解 した66o
第2 は ､ 米国の会社が米 国における商標権の独占的使用権を有し､ そ の 商品を米国
会社の 関連製造業者により外国で製造 した場合 (米国の 商標権と海外の 商標権が 同 一
人に帰属 して い る場合) で ある｡ こ の場合は､ 具体的には ､ 以下 の ケ ー ス に分かれて
い る｡
①独占的使用権者が外国会社の 国内子会社で あ っ て ､ 外 国会社 の生産する製品 の輸
入販売を行 っ て い る場合 ､
②米国 の会社が海外の 子会社で生産 して い る場合であっ て ､ 当該商品 の輸入販売を
行っ て い る場合 ､
③米国の会社が海外に 生産工場 を有 して い る場合で あっ て ､ 当該商品 の輸入販売を
行 っ て い る場合で ある｡
これ らの 場合は ､ 税関規則 133･21c(1)及び c(2)の 所定の 例外に該当 して い るo
連邦最高裁は ､国税法 526条の 文理 の 多義性を前提と して次の ような解釈を示 した｡
第1 に､ 上記① の外 国親会社 の 国内子会社が米国商標を有 して い る場合は ､ 当該商
56 K Ma rtCorp. v. Ca rtier,Inc.,
･
4 7th Str eetP hoto,工n c. v. C O PIA T; United State s. v. COP工餌 4 86
U.S.281(198)
･ 82･
標が外国親会社に所有されて い るもの と解す べ きで あるた め､ そ の 商標が関税紘 526
条の ｢ - により所有されて い る+ 南棟に該当して い ない ｡ したが っ て ､ 親会社の製造
にかかる商品を輸入する行為は､ 526条 a によ っ て禁止されるもの で はない ｡
第2に､ 関税払 526粂の ｢外国製 の 商品+ とい うの は ､ (1) 外国にお いて 製造され
た商品､ (2) 外国会社によ っ て 製造された商品 ､ (3) 外国にお い て外国会社によ っ
て製造され た商品 ､ の い ずれ かを意味するもの であるが ､ (2) 及び (3) の意味と解
する の が妥当で あるo したが っ て ､ 上記米国会社 の海外の 子会社または海外生産工場
の製造にか か る商品は､ 関税法が輸入 を禁止 して い る ｢外国製の 商品+ には該当 しな
い57｡
第3に ､ 米国商標権者が ､ 第三者たる外国の 事業者にそ の国における商標 の使用権
を許諾 して い る場合で あるo すなわち､ 税関規則 133.21c(3)に規定して い る例外に相
当 して い る場合で ある｡
連邦最高裁 臥 この場合 ､ 当該外国の 事業者 の敷造にかか る商品 臥 関税法 52 6条
a 所定の ｢外国製 の 商品+ であり ､ これを米国に輸入する行為 臥 米国商標権者等 ｢に
より所有され て い る+ 商標 の権利を侵害するもの で あり ､ 関税汝 52 6条 a の 文言の い
かなる合理 的解釈に よ っ て も､ 禁止を免れ る こと はない ､ したが っ て ､ 関税当局 によ
るそこ まで の 解釈規則で真正 商品輸入禁止 の原則 から除外する こ とは明白な法律文言
と衝突するた め無効で ある58｡
結論と して ､ 連邦最高裁は ､ 税関規則 133. 21c(3)の ｢許諾使用 の例外+ を取り消す
一 方で ､ 規則 13 .21c(1)の ｢所有者の 例外+ および 133.2 1c(2)の ｢関連会社の 例外+
5 7 E MartCo rp･ v ･ Ca rtie r,In c･;47 th Str eetPhoto,Inc･ v･ C OPIA T; United States. V. C O PIAT, 4 86
U.S.2 8 1(19 8)
58 E MartCo rp･ v･ Cartier,In c･; 4 7th StreetP hoto,In c･ v･ CO PIAT; United States. v. C OPI AT, 4 8 6
U･S.281(1988) ``weholdthat the CtlStO 皿SSer vic er egul aio nisc o nsistent wi th §5 2 6ins ofa ras
itexe mpts fro m theim port･ation ba ngoods thata re m an ufacttlredabroad bythe
`
Bam e PerSOn
'
who holds the Uhited States tradem a rk, 19C F R§133.21(c)(1)(198 7), or by a per son who is
`
subject to c o mm on - ･ co ntrol
'
with the United States tr ade m ark holder, §1 3 3.2 1(c)(2).
Bec a u s ethe a uthorized- use e x ception ofthe regulation, §13 .2 1(c)(3), isin co nflict with the
plain la ngu age ofthe statute, thatpr ovisio nc an notsta nd.
”
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を支持 した｡
本判決によれば ､ 製品に付され て い る商標が真正 であり ､ か つ 製品が 米国め 商標権
者の 子会社 ､ 親会社また は関連会社によ っ て製造される限り ､ 当該製品が米国で の 製
造 ･ 販売を許諾された商標晶 と実質的に異なる か否かを問わず､ 米国の商標権者臥
その製品の 米国 - の 輸入 を阻止するこ とができない o
i Lever Bros 事件
(Le v er Br o8･ ,Col V･ United States
,
981F.2d 1 330(I).C. Cir.1993))
本件で は ､ 原告リ ー バ ･ ブラザス 社とそ の英国の 関連会社は､ 異なる.タイプ の 石鹸
と洗剤を別 々 に製造 して い た
o
これ ら の製品は共通 の 商標を包装に使用 して い たが ､
香料と泡立 ちな ど品質の 点で差異があ っ た｡ 関税局は規則 133.乞lc(2)の ｢関連会社の
例外+ に基づ き ､ 英国製晶 の輸入 を排除する ことを拒否 した｡ 原告は､ これ に対 して ,
合衆国を被告と して並行輸入排除の 請求訴訟 を提起 した｡
C O PIA T事件と異なり ､ 本件の 原告が主張する法的根拠は 関税法上 の条文で はなく､
米国の 商標法ラ ン ハ ム法 (Lanba m Act) 第4 2条で ある｡
ラ ン ハ ム 払第4 2条は ､ 米国の 商標権者 の 商標を侵害する商標 を貼付 して い る製品
の 輸入禁止 に つ い て ､ 次 の ように規定して い る ｡
｢国産品 の名称 あ る い は 国内製造業者また は取引業者の名称を複製また は模倣 し､
ある い は本章の 規定に従 い 登録されて い る商標 を複製または模倣 し､ も しくは公衆に
当該物品が米国で製造され たと信 じさせ るよう意図された商号 または 商標を付 した い
かなる輸入 商品も､ 米国の税関に お い て輸入 を認 められないもの とする+ 5 90
表面上 は ､ 第4 2条は米 国で販売を許諾されて い る製品と実質的に異なる製品に付
されて い る真正 の 商標に つ い て述 べ て い ない が ､ 裁判所は ､ 米国の商標を付 して い る
外国の製 品が米国の 商標 晶 と ｢実質的か つ 物理的に異なる+ 場合にお い て も､ 第 42
条が適用 され ると判示 した60｡ したが っ て､ 関税局 の ｢関連会社 の例外+ は同条によ
つ て制限される べ きであるとされ た｡
59 15U･S･C ･§1 12 4, United States Code Ann otated, U S C A(1 9 9), edited by West Gr o up .
60 Le ver Br o s.
,
Co. v. United States, 9 8 1F.2d 130(D.C.Cir.19 93)
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グレ ー ･ マ ー ケ ッ ト商品 に関する税関改正規則61
上記の 判決を踏ま え､ 1 9 9 9年 2月 2 4日 ､ 関税局は グレ ー ･ マ ー ケ ッ ト商品に
対する税関規則の 適用 を明確にするために､ 規則の 改正 (以下 ､ ｢改正規則+ と いう)
を公告 した62｡
改正規則 133･23(a) 条にお い て は､ r輸入制限された グレ ー ･ マ - ケ ッ ト商品+ には
下記の ような本物の 商標または商号を持っ 商品が含まれるこ とを明らか に して い る｡
(1) 独立 した ライセ ン シ ー
o 米国の所有者か ら独立 したライセ ン シ ー (製造者を
含む) に よ っ て貼付され た商標または商号｡
(2) 外国の所有者o 米国の 商標また は商号の 所有者 ､ 米国 の所有者 の親会社また
は子会社 ､ また は米国の 所有者と共通の所有権または コ ン トロ ー ル の もとに ある当事
者以外 の外国の 商標また は 商号の所有者の 承認 の もとで貼付され ､ しかも ､ か か る外
国の 所有者か ら米国所有者が 国内で の 権利を取得 し､ または か かる外国 の 所有者に米
国所有者が外国で の 権利を販売 した商標またほ商号｡
(3) ｢リ ー バ 規則+｡ 米国の商標所有者が米国 - の輸入または米国で の 販売を許可
した商品 とは物理 的か つ 実質的 (physic any and m ateri ally) に異なると関税局が判
断した商 品に米国の所有者 ､ 米国の 所有者 の親会社または子会社 ､ または米 国の所有
者と共通 の 所有権または コ ン トロ ー ル の もとに ある 当事者 の承認 の もとに貼付され た
商標また は 商号｡
規制され たグ レ ー ･ マ ー ケ ッ ト商品は通関を拒否され ､ 差 し止 めの対象となるもの
である｡ ただ し､ 同条(b)に規定して い るラ ベ ル 付け商品は例外と して通関する ことが
でき る ことに なるo すなわ ち ､ ｢関税局によ っ て 物理 的か つ 実質的に異な っ て い ると判
断された商品で ､ 米国の 所有者､ 米国の 所有者 の親会社または子套社､ または米国の
所有者 の 共通 の 所有権また は コ ン トロ ー ル の もとにある当事者の 承認 の もとに貼付さ
6 1 http‥他 w ebgate･ a cces s･g po･go v/cgi
-bin/get
-
cfr･cgi, Code of Fede ral Regulations (連邦行政命令
集) ,Title 19(Custo m sDutie s), §133･23(Re strictions onimportatio n ofgr ay m arketarticles).
62 ｢グ レ - ･ マ - ケ ッ ト輸入 品及 びそ の他 の商標が付された商品に関する新米国税関規則+ AIPPI月
報 1 9 9 9年 4 4巻 5号 2 7 0貢
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れた本物の 商標 を持 っ 物は ､『こ の製品は米国の 商標所有者によ っ て輸入 の 許可を受け
た物ではなく ､ 許可 を得た製品とは物理的か つ 実質的に異なっ て い る』 との文言の ラ
ベ ルが商品またはそ の 包装に貼付され ､ しかもそれが米国の小売り消費者に最初に販
売されるまで 見やすく ､ 読みやす い状態におかれて い る場合には ､ 差 し止 めされない
もの とする+0
つ まり ､ 独立 の ライセ ン シ - または外国の 商標権者により外国の市劇 こお い た製品
に つ いて は､ その 製品 に使 っ て い る商標が米国の市民 または企業に所有され て い る場
合､ 例外なく製品の 並行輸入 が拒否され て いる ｡ また ､ 製品を外国の 市場にお い た者
が米国の 商標所有権者また はそ の 関連業者自身と して も､ そ の製品と米国市場に おか
れた商標晶とは商品が物理的か つ 実質的に異なる場合､ 同様に製品 の並行輸入を阻止
する こ とができる ｡ ただ し､ 後述の場合につ い て ､ 輸入業者は規則 の基準に従っ て消
費者の 混乱 をなくすた め の ラ ベ ル を添付するならば ､ 商標権の 効力に対抗する ことが
できる ことになる｡
ⅠⅠ 特許製品の並行輸入
米国特許法2 71粂と特許権 の消尽
米国にお い て は ､ 特許製品 の米国 へ の並行輸入お よびそ の 後の再販売を阻止 した い
特許権利者は ､ 米国特許法 2 7 1条 (35 U.S. C. §271､ 特許権侵害) 63に基づ き裁判
所に救済を求める ことが でき る｡ 2 7 1条を 一 見すると , 米国特許権者は特許製品 の
63 U S Code:Title 35,Sectio n 2 7 1･Infringe men七ofpatent
(g)w ho e v e rwithout authorityim portsinto the Uhited State s or offers to B en, sells, o r u se s
within the United States apr oduct which is 皿 ade by a proce s spate ntedin the United States
shal 1 beliable as an in friager,ifthei皿 PO rta七ion, offerto sell, sale, or us eof七he produ ctoccu rs
du ring the term ofs u ch pr oc es spatent･ In an action forinfringe m e nt of a pro c ess patent, no
r e medy m aybe gr a nted forinfringe mento n acc ountofthe n o n co m m er ci alu se or retailS ale ofa
pr oduct u nle s sther eis no adequ ate re m edy u nde rthis title forinfringe m e nton a c c o u ntof the
inpo rtatio n o r othe r us e, offe rto sell, ors ale ofthatpr odu ct.
･ 8 6･
米国 - の 並行輸入お よびそ の後 の再販売を本条に基づき常に阻止 できるか の ようで あ
るが､ 実は米国の 判例の なかには､ 本条と の 関係で さまざまな理論構成たより ､ 特許
製品が他国で過払に拡布される とその製品に関する限りもはや米国特許権は及 ばない
もの と判示 し､ 結論と して本条に基づく並行輸入お よび再販売の 阻止 を認 めなか っ た
もの がいく つ かあり ､ 常に阻止できると い うわけではな い64｡
地裁で は ､ 十九世紀末か ら､ 一 貫して ､ 特許製品 の 売主が特に制限を付さずに外国
でその 製品 を販売 し､ それが並行輸入業者に より米国に輸入された場合に は ､ 原則と
して特許権の 消尽 を静め ､ 並行輸入 の差止 めを否認 して きて い る｡ そう した米国判例
が並行輸入 に関し特許権 の 消尽 を静めて 来た論拠 は､ 日本最高裁 卵 BS判決で述 べ
た論旨とほ ぼ同 じであ る o 即ち､ 米国にお い て も ､ 基本的には ｢黙示 の実施許諾+ 漢
たは ｢処分権限 の移転+ を根拠に並行輸入 に対す る特許権者か らの差 し止 めを否 定し
つ つ も､ 特許権者また は売主が明示的に制限を付 して いた場合には ､ 差止 めを認容 し
て い る の で ある｡
代表的裁判例
(1) Hoh day v. M athe s o n､ 24 R 18 5(C. C. N .Y.18 5)
本件原告ホ リデ ー 社は自動車に 関する米国特許権看で あり ､ 英国で特許製品 を何等
の制限 を課 さずに販売 (英国特許の 存否 は不明) したと こ ろ､ そ の製品が被告 マ ゼ ソ
ン社に転売されて 米国に輸入 されようと したため ､ 原告がそ の差止 めを求めた事件で
ある｡
裁判所は原告 の差止 め請求を拒絶 した｡ そ の理由と して ､ 裁判所は ､ 次の ように述
べ て い る｡ ｢権利者がそ の 利用 に つ い て ､ 何等制限なくそ の製品を販売 した場合には､
買主は そ の販 売された製品 につ い て ､ 売主が有 して いたすべ て の権利 ､ 即ち､ 当該物
品を使用収益 し ､ 第三者に販売する権利をす べ て 取得するo ･ ･ ･ こ の ような販売にお い
ては ､ 売主 はそ の 販売 した製品の す べ て の権利 を放棄する意思で あっ たと解釈でき ､
買主は 当該製 品に 関し何等制限の な い財産権 (u n r e stricted o w nership) を取得 した
64 日高和明 ｢特許権の 消尽 と 二 重利得防止+ CIPICジ ャ ー ナ ル 195年 38号1頁
･ 87 ･
という推定が働くo 当該製 品が特許製品で あっ たか どうかは重要な問題で はない+650
ただ し､ 裁判所は ､ ｢特許権者が ､ そ の移転にライセ ン ス が付されて いる等､ 買主が
無制限な財産権を取得するもの でない と示唆するような状況の もと
,
で ､ 当該特許製品
を販売した場合には ､ そ の買主の 取得する権利は ､ 限られ た独占権の範囲に制限され
る｡+ と い う留保を示 した66｡
こ の判決は ､ 米国で初め て並行輸入 の 問題と して扱 っ た判例で あると言われ て い る｡
こ の判決に より ､ 米国で は 特許権の 国際的消尽理論 が確立されて きた｡ 即ち ､ 一 般的
には当事者の 意思と無制限 の所有権移転を推定するこ とにより ､ 並行輸入製品の 特許
権の 消尽 を認 め つ つ も､ 特許権者 が明示的な制限を付 して販売 した場合に は ､ 特許権
の 消尽 を制限 できる余地が残るとするo
(2) Boes ch v. Graft, 133 U.S.697(1890)
原告グラ ッ フ は､ もともと米国 と ドイ ツ 両国 にお いて ラ ンプ の バ ー ナ ー に関する特
許権を有 した訴外第三者 から米国特許権を譲渡された｡ 他方､ 被告ポイ シ社は､ ドイ
ツ で特許製品 を販売する権利を有 した者 (特許の実施権看で はなく ､ 先使用権着で あ
つ た) か ら特許製品を購入 し､ 米国に輸入 の うえ再販売 した｡ これ に対 して ､ 原告は
特許侵害を事由と して 訴訟 を提起 したo 巡回裁判所が原告の請求 を認めたため ､ 被告
は この 事件に つ い て連邦最高裁まで 告訴 した｡
連邦最高裁 臥 ｢た とえ他国で販売権を有する着 か ら購入 した特許製品 で あっ て も､
米国対応特許権者が利得 し なか っ たた め､ そ の 実施許諾または同意がなけれ ばこれ を
輸入 ･ 再販売できない+ 67と判示 し､ 原告か らなされた差し止 め請求を容認 した｡
こ の判例は ､ 並行輸入問題 に 関し重要な先例と して扱われて い る｡ しか し ､ こ の事
案には ､ 被告が購入 ､ 輸入 した製 品は､ 米国に お ける特許権者が任意に実施許諾を行
つ た者によ っ て生産され た製品 では なく ､ 先使用権 を有する者 か ら購入 した製品で あ
るとい う特殊な事情が あり ､ す べ て の並行輸入 の事件は必ず しもそ の射程範囲 に入る
とい うわけで もない ｡
6 5 floliday v. Matheson ､ 2 4F.1 8 5(C.C .N.Y.1 85)
6 6 floliday v . M atheson ､ 2 4F.18 5(C.C.N .Y.188 5)
6 7 Bo e s chv . Graff, 13 3uS.6 97(1 89 0)
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(3) Dicke rs on v･ M athe s o n57 F.524(2d Cir.1893).
原告ディク ソ ン は米国及 び ドイ ツ両国の特許権看であっ た ドイ ツ の デ ュ ス パ ー ガ社
から既往の 特許侵害に関する求償権も含める米国の 特許権を譲り受けた｡ ところで ､
デ ュ ス バ - ガ杜は当骸嬢渡を行う以前に ､ 同 - 発明の 欧州特許権を ドイツ の ベ ー ヤ社
に譲渡した｡ 米国輸入業着 で ある被告マ ゼ ソ ン社は ､ ベ ー ヤ社が米国 へ の輸出制限を
課すこ とが通常である こと を承知 して い たため ､ ロ ン ドン の 第三者を通 じて ドイ ツか
らべ - ヤ社の 特許製品 を購入 した o 但 し､ そ の 際 ､ べ - ヤ はその第三者に対するイ ン
ボイス に ､ ｢米国に対する輸入 は禁止され る+ 旨の 警告文を記載したとい う事情が あっ
た｡ そこ で ､ 原告が被告の米国 - の特許製品 の 輸入が ､ 特許権の侵害にな ると して差
止めを求めたもの で ある｡
裁判所は ､ まず､ 第三者 による英国での 特許製品購入 には米国 - の輸出禁止 と いう
制限が深 され て い た旨認定 した｡ その うえで ､ 前記 (1) の Holiday 事件の判決を引
用 して ､ ｢米国以外で ､ 売主から何等制限 を課 せ られずに財産痩を取得 した特許製品の
買主であれ ば､ 米国で無制限に 再販売できる権利を取得するとい う原則は当て はまる+
もの の ､ ｢外国及 び米国にお いて 特許 を有する製品を､ 外国にお い て ､ しか もその 外国
の 特許権に つ い て の み許諾 を受けて い るライ セ ン シ ー から購入 した者は､
-
米国特許権
者の 許諾または同意な し で ､ そ の 製品を米国に輸入 し､ 米国で販売する権利 を取得す
るも の で はな い+ 68と述 べ ､ 原告の請求を容認 した｡
この 判例 は ､ 特許製品 を取得 した者に対 して ､ 特許権者によ る明示的な再販 売の制
限があ っ たこ とを理由に 特許権 の消 尽 を否定した事件で ある｡ 特許権者または ライセ
ン シ ー が明示 の 意思表示 を して い たと認められ る ために は ､ 何も商品そ の もの に表示
される必 要はなく ､ 一 定の 事実関係の もとで は ､ ｢明示 の 意思表示+ があ っ たと認 めら
れ る余地があ る こと を本判例は示 して い る｡
(4) Dicke rs on v. Tinling84 F.1 92(8th Cir.18 97).
本件原告ディ ク ソ ン は ドイ ツ の べ - ヤ社か ら米国特許 権を譲り受けたが ､ 被告テ ィ
ン リ ン グ社は ､ ドイ ツ の第三者 から ベ - ヤ社の 製品を適法に購入 し､ 米国に輸入 の う
68 Dicker s o n v. M athe s o n5 7F,5 2 4(2d Cir.18 9 3)
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え再販売 したo そ こ で ､ 原告は ､ 被告の 行為が原告の 米国特許権を侵害すると主張 し
て提訴 した｡
製品が他国で販売され る際に は ､ その 製品の パ ッ ケ ー ジに米国 - の輸入及び販売を
禁じる旨の 瞥告文が印刷され て い たo 裁判所 臥 ｢もし､ 会社が外国で 特許製品をそ の
ような制限の 下 で販売した場合､ 買 い 主がその 制限に つ い て通知 を受けて いる場合に
は ､ その 特許製品 の米国で の 再販売は正当化されない+ 69と判示 し､ 警告文 の有効性
を容落 したo
さらに､ たとえ ベ - ヤ社が ドイ ツ で制限を つ けずに販売 した製品につ い て も､ 買主
はその製品 を米国 へ 輸入する権利 を有 しない と､ 裁判所は判断した｡ 理由と して は､
｢買い主が外国で米国の特許権者以外 の他人か ら製品を購入 した場合に は ､ 米国特許
の所有者に ､ 直接的また は間接的に ､ なにもかも支払 っ て い ない ため+ 70である｡
つ まり ､ 本件 の判決は ､ 特許権者が 二 重利得を得て いない とい うことで ､ 並行輸入
を排除する こ とを認めたもの で ある｡ と ころが､ 本件の米国特許は､ 米国特許権者が
ドイツ特許権着 か ら譲り受 けたもの である とい う特殊な事情がある｡ したが っ て ､ 買
い 主が ドイ ツ の 特許権着 か ら製品を購入 した場合 ､ 米国特許権者が ｢直接的また は間
接的+ な利益を得て い ない とい える｡ しか し ､ そうであるからとい っ て ､ す べての外
国業者が製造 した製品を購入するとき ､ 米国特許権者が利益を獲得 して い ない と解釈
でき るわ けで もな い ｡ たと えば ､ 外国の 製造業者が 米国の特許権者か ら特許 を譲り受
けまたは実施権 を設定され て い る場合､ 米国特許権者は ｢間接的+ な利益を得たとい
うべ き で ある｡
'
(5)Cu rtis sAe ropla ne & M otor sCo rp･ v･ U mited Air c r aftEngin e e ringCorp. , 266
F.71(2 d Cir.1920)
米 ･ カ ナ ダ両国の 特許権看で あ っ た原告カ ー テ ィ ス 社が訴外第三者に カナダ特許 に
基づく実施権を設定 したが , ライセ ン ス 契約によるそ の 実施権 の 内容は､ 第三者がカ
ナダで 特許製 品を製造すると い うもの で ､ 同契約中には第三者に よる特許製品の自己
使用お よび販 売を制限する条項は存在 しなか っ た｡ と ころが ､ 被告 エ ア クラ フ ト社が
69 Dicke rso n v. Tinting, 84 F.1 92(8th Cir.1 897)
70 Dicker 8 0 n V. Tinling, 84 F.19 2(8 thCir.189 7)
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カナダの 第三者か ら特許製 品を購入 し､ これ を米国で自己使用 ･ 販売 した｡ これ に対
して ､ 原告は ､ 被告の 行為が特許侵害になると主張 した｡
裁判所は ､ まず ｢ライ セ ン ス 契約中に自己使用及び販売を制限する条項が存在 しな
い 以上 ､ 第三者は特許製品を自己使用し販売する完全な権利 (aful land unqu a岨 ed
right) を取得 し､ こ の 権利は被告を含む特許製品 の 買主に移転される+ 7 1と判示 し､
また ｢売主の特許独占が米国及び他国の 特許か ら成る場合には ､ 販売された特許製品
は両国特許 の独占か ら解放され ､ そ の販売の 際制限が課 されて い なければ ､ 買主 はそ
の 特許製品を世界各国で自 己使用及 び販売できる完全な権利 (the com plete七itle a nd
fu llright) を取得する+ 72と述 べ ､ したが っ て ､ ｢原告 は特許製品に つ い てすで に全額
の 支払 い を受けた の だか ら､ それが い く らで (再) 販売され るか ､ 及 びそれがカナダ
にある か ､ 英国にあるか ､ または米国にある か は､ ･ もはや原告の利害とは 無関係で あ
る (iもis n olonge rc on cer n ed)+ 78と判示 したo 原告 の差止 め請求は棄却されたc
本件と上記 (4) の Dicke r s o n事件との 主な相違点は ､ 本件 の米国特許権者が ライ
セ ン ス により 一 定の利益を得た こ とで ある｡ また ､ ライセ ン ス 契約にお い て は､ 米国
へ の輸入禁止 に 関する制限がす べ て設 定されて い な い ため､ 特許権が当然行使できな
い と認定された ｡
(6) Grifan v. Keysto n eM u shr o o mFa r m,Inc.453 F.Sup p.1 283(E.I).Pa .19 78)
原告 グリ フ ィ ン は ､ 米国 とイタリア で特許権を有 して い たが ､ 各特許権 に つ き ､ そ
れぞれ他人 に独占的実施権を与 えて い た ｡
被告キ ー ス ト ン社はイ タリア で特許 の 実施権者 か ら特許製品を購入 し､ これ を米国
に輸入 して使用 ･ 販 売 した ｡ そ こ で原告は米国特許に基づき特許権侵害を理 由に提訴
した
. これに対 して ､ 被告はそ の 反論と して 特許権 の 国際的消 尽論を主張 したo 被告
は ､ ｢原告は米国とイタリア それぞれ に特許権を保有 してお り､ 双方の ライセ ン ス 契約
に基 づ い て ロ イ ヤ ル テ ィ ー を既に 受領 して おり ､ 双方 の 特許に基づ い て 二重 の利得
(double reco v e ry) を得る ことを認 める の は公平に反 する｡ 本件で は ､ Bo escb 事件
7 1 Cu rtis sAeropla n e& Moto rs Corp. v. UnitedAir cra氏 Engin eeringCorp. ,2 6 F.7 1(2d Cir.1920)
7 2 Cu rtis sAe roplan e& Moto rs Co rp. v. United Air c raftEngineeringCorp ., 2 6 6F.7 1(2dCir.1920)
73 Curtis8 Aeropla n e& Motors Co rp . v . United AircraftEngineeringCo rp . , 26 6F.7 1(2d Cir.19 2 0)
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の判決で示 された法理は適用す べ きで はない+ と二重利得論に基づき反論 した｡
裁判所は ､ ｢原告がイタリア の 特許実施権者か ら支払 い を受け ､ または ､ 支払 い を受
け得ると して も､ 特許製品 の独占的な実施をなし得る米国にお ける実施権者の権利と
イタリア にお ける実施権者 の権利とは別個 の権利で あり ､ 被告の行為は米国特許を侵
害して い ない とは言えない ｡+ 74と述 べ ､ 披告の主張を退けた｡ こ の 中で ､ 米国および
他国にお い て 特許を別 々 の当事者に対 して 譲渡 した場合には ､ 譲受人 の 一 人 が他方の
譲受人 の 国で販売された特許製品が並行輸入 に より自国に入 っ てきた場合､ 自己が譲
り受けた特許権に基づき並行輸入を阻止 で きると述 べ ､ こ の ことは独占由実施権が米
国および他国に別 々 の当事者に与えられた場合にも同様に考えられると述べ て い る｡
本件の 事実関係は前記 (5) の Cu rtis sAer oplane 事件とは大きな差異が存在 しな
い とい う べ きであるが ､ 5 0年間を経過 して ､ 完全に対立 して い る判決が下 され た｡
おそらく ､ これは 7 0年代後半か ら米国で 工業所有権に対する保護が強化されて いる
ためで あろう｡
(7)Sa no&
,
S･A･ v･ M ed･Te ch Veterin a ria n Pr odu cts, Inc. , 565 F. Sup p. 931
(D.N .J.1983)
原告サノ フ ィ社は米国お よびカナ ダ両国 の 特許権者であり､ 両国特許権に基づく独
占的実施権 を共同原告ア メ リカホ ー ム社に設 定したo 他方第三者は､ フ ラ ン ス (対応
特許 は不存在) で サノ フ ィ 社の 子会社か ら ､ 再販売に対する制限の 存在に つ き善意で
特許製品を購入 し､ 米国に輸入 の うえ ､ 第三者 のディ ス トリ ビ ュ ー タで ある被告メ ド
テ ッ ク社が再販売 した o そ こ でサノ フ ィ社とア メリカホ ー ム社が提訴 したo
前記 (2) の Bo esch 事件と異なり ､ 本件では ､ 海外で 特許製品 の最初の 販売者が
特許権者自身 (正確にはそ の 子会社) で あり ､ し かも販 売契約にお い て は購入者 の再
販売に対 して 何らの 制限も課 されなか っ た｡ したが っ て ､ 裁判所は､ 特許権者サ ノ フ
ィ社が並行輸入 の差止命令 を求める権利をそれ に より放棄 したと見倣さなけれ ばなら
な い と判示 し ､ 特許権者か らなされ た差止請求を否認 した｡
しか し､ 米国特許 の 独占的実施権者 で ､ 共同原告で ある ア メリカホ ー ム 社か らなさ
れた差止請求は容認された ｡ そ の 理由と して裁判所は ｢特許権者が独占的実施権を付
74 Grifan v. Keysto n eM ushroo m Fa rm ,Inc, 4 53 F.Sup p.128 3(E.D .Pa .197 8)
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与 して い る
,
場合 臥 そ の 権利を行使する権限がなく+､ ｢製品の販売によ っ て そ の製品
に関する特許権者の独占権が消尽する の は､ 売主が この 国 にお い て製造する権限を有
して い た場合に限るo 買い 主は ､ 特許権者が有する以上の 大きな権利を取得する こと
はない+ 75と判示 したo
要するに ､ 特許権者が米国で特許の 独占的実施権を設定した場合には ､ 特許権者自
身が米国で特許製品 を製造販売する権利をライセ ン ス 契約により失 っ て いる｡ 海外の
購入者が製品を購入する ときは ､
･
ただそ の製品 に含まれる販売者の権利の みが製品と
ともに移転する の であり ､ 販売者 ､ い わゆる本件 の特許権者よりもっ と広範な権利が
製品を購入する ことにより買える とい うわけではない o 特許権者が米国で特許製品を
販売する権利がな い ため ､ 海外 の購入者が こ の ような権利を製品の 購入 に より獲得で
きる ことはない ｡
結論と して ､ 特許に つ い て独占的実施権を設定 して い る場合に は､ 特許権者は並行
輸入を差 し止 める権利を失うが ､ 実施権者は独占的実施権により輸入 を禁止する こと
ができる｡
(8) Kabu shiki Kaisha H atto ri Seiko v･ Refa cTe clmolog yDe v elop m e nt Co rp. ,
690F.Sup p.1339(S.D. N.Y.1988)
原告 ハ ッ トリ社は被告リ フ ァ ク社か ら米国および他国にお ける特許の 非独 占的実施
権の 許可を受けたが ､ 並行輸入業者ア ドヴァ ス 社が ､ 原告が他国で製造販売 した特許
製品を米国に輸入 ､ 販売 したと こ ろ ､ 被告がア ドヴァ ス社 を特許侵害で提訴 した｡ こ
れに対 して ､ 原告は被告 の行為が特許実施契約の違反 にな ると主張 し､ 損害賠償を求
めた｡
裁判所は ､ ｢特許権者または実施権者に よる特許製品 の最初の販売により特許独占は
消 尽 し､ 特許権者はそ の 特許製品の 再販売 を コ ン トロ ー ル でき ない (国内消尽)o こ の
こ とは ､ 米国で も販売する権利を有する療許権者または実施権者による他国で の適法
な最初の 販売にもあて はまる ( 国際消 尽)o 一 度こ の ような販売が行われる と､ 米国特
許権者はもはや米国で の再販売を阻止 したり米国で の再販売の際ロ イ ヤル テ ィ ー を徴
7 5 San o丘,S.A. v. M ed･Tech Vete rin a ria nPr odu cts
,
In c.
,
565F.Sup p.9 3 1. (D.N.I_19 8 3)
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収したりする ことは できない+ 76と述 べ ､ 本件実施権には地理的制限は課され て い な
か っ たため ､ 特許権の 国際消尽を認 めた o
本件で は ､ 二重利得防止論 によ っ て 実施権者の製品の 並行輸入を再び認容したo
ⅠⅠⅠ 問題の検討
商標晶に付 した地域版売制限 の効力 に つ い て
商標晶と特許製品 を分けて ､ 別々 の条件の 下 で並行輸入 を取 り扱っ て い る の が米国
の 工業所有権規制 の現状で ある｡
判例の 流れ か ら考えれ ば､ ｢所有権移転の 一 般的効果+ は米国の特許権消尽理論の基
盤であると い える77｡ 特許権者がそ の 使用また は権原 に関し留保を止めずに販売すれ
ば ､ 当該製品 に関する諸権利が手放され る こ とが推定され ､ 買主は売主か ら特許製品
に関する完全な権利 を承継する ことになるo ただ し､ 買主は売主が有して い る権利よ
りも大きな権利 を取得する ことができない ため ､ 売主がそ の製品につ い て の所有権の
行使を制限され て い た場合には ､ 買主が取得 した権利も同様な制限 に束縛され なけれ
ばならない ｡
とこ ろが ､ 商標晶 の 並行輸入 の許否を判断する際には ､ 連邦最高裁が C O PIA T事件
に示 したような考え方か ら見れば ､ 特許 の 権利消 尽理論と異なり ､ 地域販売制限が商
標権者 の権利行使 の 必要 的な条件で は ない と言 える ｡ した が っ て ､ 米国 の 商標権と海
外の 商標権が同 一 人に 帰属 して い る場合､ 商標品 に つ い て は ｢米国で の販売が禁止 さ
れる+と い うような文言が付されたと しても､ 並行輸入 を阻止できない可能性が ある｡
私 は ､ こ の ような考え方は､ 単に商標と特許 の機能 の異なると ころか ら生 じるも の
では なく ､ 自国産業の 先進技術に より強 い 保護を与 えるた めに形成され る理論構造で
あると考える｡
76 Kabu 8hiki Kaisha flattori Seiko v. Refa c Te chn ology Dev elopm e nt Co rp ･ , 6 9 0F･Sup p･1 33 9
(S.D.N .Y.1 9 8 8)
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米国の 特許消尽論の 特色
上述 したように､ 一 般論 として ､ 売主が米国および他国特許双方の所有者または実
施権着で あり ､ か つ 貿主が自己使用 または再販売に対する制限を課される こ となく他
国で特許製品 を購入 した の で あれば ､ 買主は これ を米国に並行輸入するこ とは 特許侵
害にならない ｡
とこ ろが ､ 売主自身が米 国にお いて 特許実施権を有 して い ない 場合に は ､ 所有権を
郎匪する買主と して ほ ､ 米国特許の独占的実施権者の許諾を得な い かぎり ､ 特許製品
を米国に輸入 し米国で再販売すること はで きない ｡
これ に よ っ て ､ 特許権者 と特許の独占的実施権者の権利は分立 しており ､ 特許権に
より並行輸入 を阻止 できな い場合で あ っ ても､ 特許の 独占的実施権により排除でき る
現状が米国 の 特許消尽 理論の特色で あるとい えるだろう｡
しか し ､ 従来から独占的実施権に つ いて 登録制度が採用され て い ない ため ､ 独占的
実施権者 の存在を ､ 第三者 は容易に知る ことができない ｡ 取引の 安全を保障するため
に ､ また ､ 特許権者が市場分割により超過利益を獲得するこ とを防ぐた めに､ 独占的
実施権者の 並行輸入排除権利 を否定 した方が適当で あろう｡
関税法52 6条はパ リ条約第 二粂 ( 内国民待遇) 違反 で はな い か
C O PIA T事件 の判決に よれ ば ､ 関税法 5 2 6条に つ い て の 行政解釈が連邦最高裁に
より見直され確定 した こ ととなる｡ し か し ､ こ の 関税法 5 2 6条に ､ ｢ - より所有され
て い る商標+ 及 び ｢合衆国内に住所を有する者 により特許商標庁に登録されたもの+
とい うような規定はパ リ条約 の 二条及び T R I PS協定の 3条の 内国民待遇原則に違
反する の ではない かと い う問題 に つ い て検討する必要が あると思う780
78 パ リ条約第二粂 ｢各同盟国の国民は ､ 工業所有権の 保護に関し､ こ の条約で特に定め る権利を害され
る こ となく ､ 他 の す べ て の 同盟国にお い て ､ 当該他の 同盟国の法令が内国民 に対し現在与えており
又 捌専来与える ことがある利益を享受するo すなわち､ 同盟国の 国民は ､ 内国民に課される条件及
び手続に従う限り､ 内国民 と同 一 の 保護を受け､ か つ ､ 自 己の 権利の侵害に対し内国民と同 - の 法
律上 の救済を与えられ る｡+
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本条によれ ば､ 米国 - の 並行輸入行為に対 し､ 外国の 商標権者が自らの 商標を米国
で登録 した と して も､ ただ米国国内に住所を有して いない という ことで ､ 米国の 商標
権者と同様な阻止権利を享受できない 実状が生 じて来て い る｡
l
例えば､ ある 商標権者Ⅹ が米国と日本両国の商標権を有 して おり､ 両国にお い て 臥
その 商標 の 実施権 (非独占的使用権) をそれぞれ の 第三者に設定 し､ そ こで ､ 日本の
実施権者に より製造された商品が米国 - 輸入される とき ､ 商標権者は米国 の 商標権に
基づき並行輸入 を阻止 しようとする場合 ､ Ⅹが 日本 か他の 国の会社で ある と したら､
おそらく ｢合衆国市民または合衆国内にお いて設立も しく は組織された会社も しくは
団体+ で はない ため､ 関税絵 526条の 規定を適用 して並行輸入を禁止する こ とができ
ない であろう｡ か え っ て ､ Ⅹ が米国の会社である場合に は､ む しろその 商標権 の権利
行使が当然の こ とと して 認 められ るであろう｡
こ の ように ､ 一 つ の 国の 法律に基づき ､ 同 じ条件と手続きに 従っ て 取得 した商標権
であっ て も､ 商標権者がそ の 国の 国民か どうか とい うこ とによ っ て ､ そ の保護され る
範囲も変わ っ て い る ことは ､ 明らか にパ リ条約第二 条の 1項が規定して い る ｢同盟国
の 国民 は ､ - 内国民と同 一 の保護を受け､ か つ ､ 自己 の権利 の侵害に対 し内国民と同
一 の 法律上 の 救済を与 えられ る+ 内国民待遇原則に違反すると言う べ きで ある｡
第4節 E U
欧州で は ､ 地域的経済統合体と して の 欧州連合(E U, Eu r opean Unio n)が存在 し､
域内の 統 一 市場 の結合 の 強化を目指すとい う政策 の 下 ､ 他国とは異なる対応をと っ て
いる o 1 9 5 7年3月 に ロ ー マ で調印された EU の 基本法ともいう べ き条約 で ある E
C条約 (Treaty establishing the Europe a nCo m m u nity as Am e ndedbySubs equ e nt
Treatie s
,
Ro m e
,
25 Ma rch,1957)79がE U域内 で の 物の 自由な流通(thefr e e m o v e m e nt
ofg
･
o ods) を原則と して い るため､ 各国の 国内法 のみ で は工業所有権製品 の並行輸入間
79 本条約は ､ 木棚照 一 『国際工業所有権法の研究』(日本評論社 ､ 第 1版 ､ 19 8 9) などの で は､ ｢E E
C 条約+ とも い われ る｡ 条文 の 内容に つ い て は ､ http://w ww .tufts. edu/departm e nts/fletc王1 e r/m ultu
te xts/r o m eで 調 べ た｡
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題を処理 できない とい う特殊性を有するo そ の た め､ 各国裁判所は工業所有権製品の
並行輸入 とE U にお ける物の自由な流通原則と の 関係につ い て欧州典同体裁判所 (E
CJ, Cou rt of Ju8tice ofthe Eu r opean Co m m unities) の判断 を仰い できた80. 域内
の国の 間にお ける並行輸入 に つ いて は権利消尽 (以下､ ｢域内消尽+ とい う) 原則を採
用する 一 方 ､ 域内の 国と域外 の 国と の 間に行なわれる並行輸入に つ い て は工業所有権
が消尽 しな い とい う考え方が E CJの 判断の 傾向で あっ た81｡ したが っ て ､ E Uにお
ける工業所有権の 消尽 につ い て 考察する場合には ､｢E U域内で物が流通する場合+と､
｢E U域外 の 国か らE U加盟国 - と物が流通する場合+ とを区別 して考察 しなければ
ならない82｡
む ろん ､ 並行輸入 問題 に 関する E CJの判決は ､ 共 同市場の 設立とい うE C条約の
目標と関連する規定の 解釈適用に つ き ､ E CJ の管轄権の枠内で展開されるもの で あ
つ て ､ これ を直ちに､ 同様な事情にな い単 … 国家に関する並行輸入問題 の 解決に援用
すべ きで はな い が､ - 方で は ､ E CJ の 判決が国際消尽論と密接な関連をも ちながら
形成されて きた点があり ､ また ､ 域内 の 工業所有権 の属地性 の克服とい う点で も っ と
も徹底 した立場を採る 一 つ の 理念型と して の意義と価値を有するため､ E CJ の判例
がも つ 特殊性に 留意 し つ つ も､ 国際社会 の共 同発展 の ために並行輸入問題 に つ い て の
ある べ き考え方を検討する際に参考に なる点にも着目 したい ｡
権利消尽 の域内外の 差異
域内で の物 の流通
欧州域内に おける工業所有権製品の 並行輸入 は ､ 特許製品か商標晶か に関わらず､
共 にE C条約に規定 して い る物の 自由な流通原則 に従 い ､ 消尽論が採用されて い る｡
80 日本国際委員会第三小委員会 (the T hird Subcom mittee,Intern a七io nal A ffBLirs Co m mittee) r欧州
にお ける特許製品の 並行輸入+ 知財管理 19 9 6年 4 6巻 3号 4 17貫
81 関連する判例は ､ 本節Ⅱ参照
8 2 EU加盟国から域外 - 物が流通する場合は ､ 一 般的には輸出先の 国の伍問題で あるが , E Uに は問虜
と ならない ｡
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E C条約は ､ 現在の E Uにお い て経済統合 ､ 共同市場形成に重要な役割を果た して
いる｡
｢共 同体市場の設 立+ (E C条約第2粂) の 目的を実現するため､ E C条約第3条の
第1項にお い て ､ ｢締約国間 の物資 の輸入 ･ 輸出に関する関税および数量制限 ､ これ ら
と同等の 効果を有する全て の措置の撤廃+ とい う物の 自由な流通の原則が ､ 共同体の
基本的な政策と して確立 され て い る｡
また ､ 同条約第3 0粂 ･ 第3 4条にお い て も ､ 締約国間 の製品 の輸入 と輸出の 量的
制限に関し､ ｢数量制限お よび同等の 効果を有するす べ て の措置は ､ 以下 の規定を害す
る こ となく ､ 締約国間で禁止 され る+ と規定 して い る.
これら規定は ､ 共同体市場内で の物の自由な流通を阻害するような国内法の撤廃を
求めて い るもの で あり ､ したが っ て ､ 製品 を 一 度 E U域内の - の 国で市場化すれ ば､
他の 締約国 へ の当該製品 の移動を阻止する ことができない ことが ､ 第3 0条 ･ 第3 4
条の 規定の適用 の 効呆と して ､ 具体的に確保され る こ とに なる｡
と ころが､ 工業所有権製品に関 し､ 同条約第3 6条はそれ を物の 自由な流通 の原則
から例外 と して位置づ けて い る｡ すなわち､ ｢第 3 0条 - 第3 4粂の規定は ､ ( 途中略)
工業的および商業的所有権 の保護の理 由で 正当化される輸入 ､ 輸出または輸送中の製
品に関する禁止 または制限を妨げない ｡ ただ し､ か かる禁止 ･ 制限が､ 締約国間にお
ける貿易に つ い て ､ 窓意的な差別手段または仮装 した輸入制限手段を構成するも の で
ある場合に は ､ こ の か ぎり で はな い+｡ つ まり ､ E U域内で の 物の流通に 閲 し､ 原則と
して ､ 各締約国は製品の 輸出入 の数量制限を して はい けな い の で あるが ( 第3 0条 ･
第3 4条)､ 特許か商標権侵害にかか る製品に つ い て ､ 各国が輸入規制な どの 措置をと
る ことが許容され る｡
上述 の 規定に基づ き ､ 並行輸入問題につ い て は ､ E CJは工業所有権の域内消尽と
い う理論を導入 した83｡ すなわち､ 真正商品 の 並行輸入 は原則と して第 36条に 規定し
て い る ｢正 当化され る+ 輸入 に入 らず ､ 一 度工業所有権者の 同意の 基に締約国の市場
に 工業所有権製品が置かれ ば､ 工業所有権が消 尽 し､ 第3 0条 ･ 第3 4条 の規定によ
り､ 工業所有権者は 当該製品 の域内にお ける移動を阻止する権利を失うこ■とになる｡
8 3 Centrafa r m a nd A drian de Peijperv. Star lmg D rug(1 5/7 4Judg.7 4p-114 7)､ 判決に つ い ては ､ 本
節 Ⅲ の (1) 参照
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ある意味では ､ こ の ような消尽が ｢絶対的な+ 消尽 であり､ い っ たん 工業所有権製品
に含まれて い る権利を市場化により行使 したと認定され る と､ 権利者たる私人が並行
輸入行為に対する阻害措置をとる ことは ､ たとえば､ 並行輸入業者 へ の供給を停止す
る ことなどは ､ E C条約第 81 条に違反する こと になる｡ この 条文は次の ように規定
して い る｡
｢(1) E C締約国間の 取引に不当な影響を与え ､ か つ ､ そ の 目的または効果にお い
て ､ 共同体市場にお ける競争に つ い て の 禁止 ､ 制限 あるい は歪曲を帰結するような ､
全て の企業間の 合意 ･ 企業連盟 の決定ならびに これらに関連する慣例は､ 共同体市場
に相反するも の と して禁止 され るo 特に ､ 下記 の事項が禁止される o
(a) 直接または 間接に ､ 購入 ･ 販売価格ある い は他の 取引条件を固定化する事項､
(ち) 製造･ 市場拡布 ･ 技術開発 ある い は投資を制限 し コ ン トロ ー ル する事項､
(c) 市場ある い は商品供給元 を分割する事項､
(d) 取引先と の 業務にあた っ て均等で はない 条件を課 し､ これに よ っ て取引先の
一 部を競争上不利にする事項 ､
(e) 性質上 ある い は商慣行 か らみて 契約内容と何の 関係もない追加的義務を承諾
するこ とを条件と して ､ 他 の者と契約を締結する事項｡
(2) こ の 規定に 基づ い て 禁止され る全て の合意 ･ 決定は ､ 当然に無効とする｡+
こ の規定に より ､ 並行輸入 を阻止 しようとする特許権者または輸入総代理店 はか な
り厳 し い制裁金 を科され るお それ が ある84｡
84 並行輸入阻止 に制裁金を科した事例が ､ 公 正取引 19 9 5年第5 4 0号 78真 の r海外競争政策の動き+
欄に挙げられ て い る
被申告人は ドイ ツ の 自動車用塗料メ ー カ ー B A S F社及びそ のイギリ ス の 輸入総代理店で ある｡
1 98 6年 3月 ､ 輸入総代理店さも イギリ ス の並行輸入業者 2名 (申告人)に対し商品を供給する例外
的許可をB A S F社からえた o
と こ ろが ､ 198 9年 6月 ､ B A SF社は ､ 輸 入総代理店に対 し, 並行輸入 業者 - の供給を停止するよ
う指示 した ｡
輸 入総代理店は ､ 1989年 7月 から 19 0年5 月まで の 間は ､ 引き続き ､ 申告人に商品を供給した
が ､ 19 9 0年 5月以降､ 輸入総代理店は , 自己 の 契約上の 義務を全面的に尊重した (申告人 に対する
供給を停止 した)｡
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E U域外の 固からの 輸入
E U域外の国か らE U加盟国 へ と並行輸入が行なわれる際に ､ 従来は ､ E C条約第
2 2 2条 ｢各締約国にお ける所有権制度の 不可侵性を保証する+ との 規定により､ そ
の輸入された製品を自国の 法令に基づ い て 阻止する ことは､ 共同体市穆の 問題とは関
係がなく ､ E C条約に よ る制限 を受けるも の では な い ､ したが っ て ､ 各加盟国が自国
の 国内故により判断するこ とが できると解されて い た85. い わ ゆる ､ 物の 自由な流通
の原則は､ E U加盟国の 間の物 の 貿易 のみ に適用される ｡ 非加盟国との 貿易に発生す
る並行輸入問題は､ 各国が個 々 独立的な国家主権に基づき独自の 判断をくだすもの で
あ っ た｡
ドイツ ､ フ ラ ン ス ､ イ タリア ､ ベ ネル クス 三 国､ ス ペイ ン ､ ポ ル トガ ル ､ デン マ ー
ク ､ ス ウ ェ ー デン ､ フ ィ ン ラ ン ド等々 とい っ た殆 どの 国にお い て は ､ EU 域外国か ら
の 工業所有権製品の 並行輸入 に 対 して ､ 工業所有権の効力が消尽する と解する こ とは
なく ､ 工業所有権者が権利侵害を主張するこ とができる86｡
一 方 ､ イ ギリ ス で は ､ 工業所有権製品の 並行輸入 に つ いて ､ 日本の rB B S アル ミ
ホイ ー ル 並行輸入事件+ の 最高裁判決87と同様に ､ 工 業所有権者の ｢黙示意思表示+
の原 則を採用 して い た88｡ すなわち､ 工業所有権者が E U域外 にお いて 工業所有権製
品を拡布す るとき ､ イ ギリ ス - の 輸出が禁止 され る等と いうような明確的な意思表示
を設定 しない場合に は ､ 並行輸入 を黙示 の方式 でライセ ン ス して い る のが認定され ､
工業所有権 の消尽 が認 められ た｡ さらに､ た とえ関連特約が存在 して も､ 第三者に対
して効力 を有するた めに は ､ 当該製品に関わる全て の 者に対して特約の 存在を周知さ
せ て お か なければな らな い もの であ っ た｡ ただ し ､ 商標晶に つ い て は ､ 商標権者より
欧州委員会は ､ 被申告人に対 し､ 自動車用塗料の 平行輸入 を阻止 しE C条約第85粂に違反したと
して , そ れぞれ ､ 270 万 E C ロ,1 万 E C ロの 制裁金を科 したと発表 した｡
8 5 岩田哲幸 ｢EU における並行輸入+ AIPI月 報199 8年 4 3巻 4号 195 貢
8 6 岩田哲幸 ｢E Uにお ける並行輸入+ AIP PI月報 19 98年 4 3巻 4号19 5頁
87 こ の判決に つ い て は､ 本章第2節の Ⅱ で論じた｡
8 8 岩 田哲幸 ｢E Uにおける並行輸入+ AIP PI 月報 19 9 8年 43巻 4号 19 6頁
- 100 -
同 一 の 商標 の使用権を得た場合であ っ て も､ 商品の 品質上 の差異があっ た ことを理由
とすれば､ 輸入行為 を禁止する ことが可能であ っ た89
｡
ところが ､ 1 9 9 8年 7月 1 6日､ Silhou ette v.H a rtlaue r事件の判決90に 臥 E C
J は域外か らの並行輸入を禁止する権利を商標権者 に認 めるこ とはEU各加盟国 の義
務で あり ､ それ に反する国内払の規定は ｢E U締約国 の 商標に関する法律を接近させ
るための 1 9 9 8年1 2月 21 日の FirstCo u n cil D ir ectiv e(第1回理事会指令)+(以
下､ ｢商標指令+ と い う) 第 7条91違反 になる と判断し､ は じめで E U域外で拡布され
た加盟国の商標権に係る商品の 並行輸入 を全 面的に否定するこ とに転換 した92｡
そ の後､ 1 9 9 9年 7月 1 日の Sebago93事件 の判決及 び2 0 0 1年1 1月 20 日の
Zin oDavidoff事件 の判決にお い て94､ E CJ は､ 商標指令第7条における ｢同意+ の
意味に つ い て 解釈を行 っ たが ､ S 此ouette 事件と同様に ､ ｢非加盟諸国の 市場に置かれ
た商品に関 し､ 商標に より付与され る権利 の消 尽 に つ い て 国内添で規定する自由を加
盟国に与 えなか っ た+ 98こと を強調 して い る. 日本 の 学者が批判したように､ ｢E Uと
89 田中久美子 ｢知的所有権と並行輸入 に つ い て の外国の 事例+･公正敢引 19 9 5年 5 3 4号 5 4貢
9 0 判決の 内容に つ い ては ､ 本節 の Ⅱ参照
9 1 商標指令第7条は ､ 次 の ように規定して い る｡
Exhau8tio n ofthe rights c o nferr ed by atrade m ark
l- The tr ade m a rk Sh al ln ote ntitle thepr oprietor topr ohibitits n s ein relatio nto go ods Which
havebe e nputo n the m a rketin the Com n unity unde rthat tr ade m a rk bythepr oprietor o r with
bi8 C O nS ent.
2 ･ Pa ragraph 1 sh al ln ot ap ply wher ethere existlegitim ate re as ons for the pr oprietor to
op po se fu rthe rc om m e r ciahzation ofthe goods, e speciany where the co ndition oft he goods is
changed o rim pairedafte rtheyhavebe e nputo nthe m a rket.
92 玉井克哉 rヨ ー ロ ッ パ 商標法にお ける並行輸入牡理 の転換+ N B L1 9 9 8年 652号 4 2貢
98 Sebagoln c. and Ancie n lleM ais on Dllbois etF 正sS Av. G B- Unic S A(C-173/9 8)
9 4 Davidoぽv . A & G lmports, Le vi Str atlS S V. Te s c o, Levi Stratl S V, Costco(C･4 14/99 - C 14 16/99)
95
a
. , .the Com m u nitylegislatu re did notle av eit ope nto the Mem ber States to Pr ovi dein their
do me sticlaw fo rexha u stion ofthe righ ts c onfe r r ed by a tr ade m arkin r espectofproductsplac ed
on the market in non ･ m e mbe r co untrie s
”
Davi dofEv. A & G Im ports, Levi Stra uss v. Tes co, Levi
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その 他の 世界を結ぶ最後に残る釣り上 げ橋が ､ 完全に閉ざされる ことになる+ と言 っ
ても過言で はない だ ろう96｡
ⅠI E C J判決
加盟国間 の並行輸入行為に関する判決
(1) Centrafar m a nd A d rian de Peijpe r v. Sta rling D m g
(1 5/74Judg.74p.114 7.(1974))97
原告Sta rling Dr ug社は ､ イ ギリス とオ ラ ンダにお いて 医薬の製法特許 を有 して い
たo 被告 Ce ntrafa rm 社は原告の 同意をえる ことなく､ イギリ ス で原告の子会社が販
売 した製品をオラ ン ダに輸入 し ､ 販売 して い た｡ 原告は侵害訴訟を提起した｡ オラ ン
ダ高裁が差 し止 めを認めたた め被告は最高裁に上告 したc 最高裁は本件 の ような単行
輸入問題をE CJ にゆだねた｡ E CJ はオラ ン ダ裁判所の差 し止めの継続を禁止 した｡
E CJは ､ まず､ ｢各締約国が国内法により他の 締約国の 市場で特許権者またはそ の
同意の 下 で最初拡布された特許製品 の輸入 ､ 販売を禁止する こ とはE C条約の 共同体
市場内で の 物の自由な流通原則に反する+ と判断した98｡
そして ､ こ の 点に つ い て ､ ｢特許権者 とライ セ ン シ ー が同 一 利害関係にあるか否か に
か か わらず+､ ライセ ン ス 契約 に より特許権の 行使 ､ 利用を明確に許諾され て い るライ
Str au ssv . Co stco(C-41 4/99 - C- 4 16/9 9)_ 和訳に つ い ては ､ CIPIC事務局 r域外販売された商品 の域
内 - の輸入 に対する商標権者の同意を中心に - 商標権者の 同意と商標権の消尽 - + CIPIC ジ ャ ー
ナ ル 2 0 0 2年 12 0巻 1号 20頁 - 3 3頁参照
96 I)a vid Ro se｢E C司法裁判所法務官 による ヨ ー ロ ッ パ 権利消尽 の 原則の 是認+ CIPI C ジャ ー ナ ル
1 9 9 9年 8 9号 9頁
9 7 ｢JtldgJ ･
'
Reports of Ca se sbeforethe Co urt. 本節に挙げてい る 1 (1) から (4) までの判例及
び 2(1)の 判例はこ の判例集から引用 した0 日本国際委員会第三小委員会(the Third Subc om mittee,
Inter n ation al A ffair sCo m mittee)r欧州における特許製品の並行輸入+ 知財管理 196年 4 6巻 3号
420貢を参照した｡
98 Centrala m a nd A drian dePeijper v.Starling Dr ug(1 5/7 4Jlldg.7 4p.11 47)
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セ ン シ ー が製造販売 した製品には当然に商品の自由流通 の原則が適用され るもの とし ､
この ほか ､ 特許製品が関連企業によ っ て市場に投入 される場合でも､ 特許権者の 同意
を得たと想定し､ そ の製品 の並行輸入を禁止する ことは共同体市場原則に違反すると
判示 した99｡
さらに ､ E CJは ､ ｢政府措置か ら生 じる価格差が輸出国と輸入 国の間にあ っ た とし
ても､ これ を理由と して 並行輸入を禁止するこ とがで きるとい うことは認 められず ､
また ､ 欠陥商品 に対する公衆保健 の観点で流通 を コ ン トロ - ル する目的で も ､ 商品の
自由流通 に関する共同体原則 の適用を排除する ことはない+ 100と判示 した｡
ただ し､ 同 - 利害関係 に属 し､ か つ ､ 親子関係にある企業間が契約または協調慣行
で並行輸入 を排除しようとする行為に対 し､ ｢当該企業間にお い て経済的な単 - 性が認
められ ､ 子会社が帝品販 売に関する実質的な決定権 を有 して い ない と認 められること ､
およびか かる合意が､ 単なる企業の 内部役割分担に関するもの にすぎな い こ とを前提
と して ､ E C条約第8 1条 の規定は 関与 しない+ 10 1と留保 した ｡ すなわち ､ 本件に つ
い てみれ ば､ も し原告とそ の子 会社の間の 何らか の 私人 の合意により並行輸入 を阻止
するの であれば､ 条約上 の流通阻害問題にはならな い o
本件の結論と して は ､ 工業所有権者の ライセ ン シ ー または子会社が域内で製造販売
した製品を加盟 国 - の 並行輸入する行為は工業所有権 の侵害に はならない ｡ E C条約
99 Ce ntrafa r m an dA dria n dePeijperv.Sta rling D rug(15/7 4Judg.7 4p1 14 7)
1 00 Centr afarm a nd A dria n de Peijpe r v.Starling D rug(15/7 4Judg.7 4p.1 14 7)
10 1 Ce ntr afa r m a nd A dria nde Peijpe r v･芦tarling D rug(1 5/7 4Judg･7 4p･11 4 7)o 関連企業の定義に つ
い て は ､ 欧州委員会が制定した技術移転契約に関する 一 括適用免除規則 (規則9 6年 2 4 0号 ､ 1 99 6
年 1 月 31 日採用され ､ 同年 4月 1日か ら施行される) の 第1 4条にお い て は次の ように規定して
い るD すなわち ､ ｢当事者が ､ 直接または間接に ､ 資本また は事業資産の過半を所有して い るか ､
議決権の過半を行使する権限を保有 して い る企業､ ま たは ､ 監査会､ 取締役会 ､ あるい は合法的に
企業を代表する機関のメ ン バ ー の 過半数を任命する権限を有する企業､ もしくは､ 企業の 業務を管
理する権限を有する企業 ､ 契約 の当事者に対して ､ 直接または間接に ､ a に示される権利または権
限を有する企業, 関連する当事者または企業が ､ 共同 して ､ a に 示 される権利または権限を有する
こと を条件と して ､ b に該当する企業が ､ 直接また は間接に ､ a に 示され る権利または権限を有す
る企業で ある｡+
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の各締約国が こ の ような製品の 並行輸入 を禁止する紘制を制定して は いけない ｡ ただ
し､ 工業所有権者とそ の ライセ ン シ ー または子会社の 間に療按な経済関係がある場合
であれば､ 私人 の合意に より - 定の 阻ヰ措置を採 っ て もか まわな い ことになる Q
(2) Me r ck & Col,In c･ ⅥStepbar B V and Petr ｡s Stephan u sExler (187/80
Judg.81p.2063.(1981))
原告 Me r ck社は ､ オラ ン ダで 医薬の 特許 を有 して い るが ､ イ タリア で特許保護を受
けて い ない ｡ 被告stepbar B V等は輸入業者 であり ､ 原告がイタリアで製造廠売 した
医薬をオラ ン ダに輸入 したo これ に対 して ､ 原告はオラ ン ダ特許権に基づ い て ､ 輸入
禁止を求めて侵害訴訟 を提起 した｡ こ の事件に つ い て ､ ロ ッ テ ル ダム地裁はE CJに
ゆだね た｡
E CJ は､ ｢E C条約第 36条 の解釈 に基づき ､ 製品が最初拡布された国にお い て特
許権を有する か否 か に か か わらず ､ 特許権者自身が製造販売 した製品であれば ､ 並行
輸入を阻止する ことが禁止 され る べ きで ある+ 102と判断した｡ そ の理 由と して 臥 牡
律で特許が認 められない締約国も含めて ､ どの 国で最初に製品を市場化す る の か ､ 特
許権者が発明代償と して自由選択する権利を享受 して い るからである｡ 換言すれ ば､
｢市場選択の 権利を どの ように行使す るか は特許権者が経済的な状況を考慮する時に
駄定す べ き こ と で あり ､ 決定 した以上 ､ 共 同市場内で の 製品の 自由流通 に 関 し､ 特許
権者は自分 の 選択結束に 甘 ん じね ばな らな い+ 103ため､ 特許が認められな い た めその
市場化され た製品に つ い て の 発明代償が 与 えられた こ とがない と いう理由に より ､ E
U域内の 特許消尽 を阻 止する こ とは 許容されない o
ただ し､ E CJは､ 特許権者の 利得を確保するために ､ 例外と して ､ ｢特許不 存在国
で製品を拡布 した の が特許権者と利害関係が な い第三者で ある場合には ､ 特許権者が
他の締約国の特許法に より並行輸入製品 を排除する権利が付与され て い る+ 104ことを
認 めた ｡
本件は ､ 特許不存在の E U加盟 国 から特許権が存在する加盟国 へ の 特許製品ゐ並行
10 2 Me r ck & Co. ,Inc.v .Stepha rB Va nd Petr usStepha mlS Exユe r(18 7/8 0Jtldg.8 1p.2 0 6 3)
103 Me r ck & Co. ,Inc_v.Stephar B Vand PetruSStepha n us Exler (18 7/8 0Jude.8 1p.2 0 6 3)
1 04 M e r ck & Co . ,Inc.v.Stephar BV and PetrusStephanu sExler (18 7/8 0Judg.8 1p.2 0 6 3)
･ 10 4-
輸入事件で あるo 結論と して は ､ 製品の製造者が特許権者の許諾を得て い ない 場合を
除い て ､ 域内 の 第 一 販 売国にお い て特許の保護が与 えられて い ない と いう理 由をもっ
て他の加盟国 - の 並行輸入 を阻止 して はならない ｡
(3) Phar mon B Vv･ H oe chstA G (19/84 Judg.85p.2281.(1985))
原告 Ho ecbstA Gはオラ ン ダとイ ギリ ス 両国にお い て 医薬の製法特許を有 して おり､
そのイ ギリ ス 特許が強制実施された｡ 被告 Pbar m o nB V社が ､ オ ラ ン ダの並行輸入業
看で あり､ イ ギリ ス で強制実施権者より製造された特許製品を購入 し､ オ ラ ンダ - 棉
入 ､ 販売 した｡ 原告は被告 の侵害禁止 を求めて ロ ブ デル ダム 地裁に提訴 して オラ ン ダ
最高裁まで争 っ た｡
本件に つ い て ､ E CJは ､ ｢特許製品が他 の締約国にお ける強制実施権者に よ っ て製
造され た場合 ､ 条約第 3 0条､ 第 3 6条により ､ 特許権者が 当該製品の 特許権が存在
する国 - の 輸入 を禁止する権利を有する+ 105と判断 した｡ 理 由と して は ､ ｢特許権の E
U域内の 消尽原則の 前提条件と して ､ 特許権者が最初に製品 の域内市場化 をする こと
に つ い て 自由な支配権 を有する の が必要で ある こ とで ある｡ 強制実施権 は ､ そ の 定義
から して ､ 特許権者 の意図に反 して与 えられ るもの で ある+ 1060
具体的に言 えば､ ｢ある締約国にお い て 特許 が強制実施され る場合に は､ そ の 製造､
販売された製品が特許権者 の 同意をも っ て 市場に 投入されたと考え る ことはで きない
ため､ 特許権者 の権利が消 尽 したとは言 えない ｡ したが っ て ､ 他 の締約国に お い て は ､
特許権者が強制実施により製造販売され た製品 の 並行輸入 を阻止する権利 を有 して い
る+ 1070
また ､ E CJ は､ ｢強制実施され る ことに際 して ､ 特許権者に 支払われ る実施料が決
められて い る か ､ また ､ 特許権者が か かる実施料 を受け入れる か ､ 拒絶する かは 特許
権の権利行使に影響 しない+ 108と し, た とえ特許権者が利得 したと して も ､ 強制実施
権者が 製造 した製品 の並行輸入 を排除する権利を有すると した ｡
105 Pha r m o nB Vv. Hoe chstA G(19/84Judg.8 5p.2 281)
106 Phar m o nBV v . floe chstA G(19/8 4Jude.85p.22 8 1)
10 7 Phar mon B Vv ･ Hoe chstA G(19/8 4Judg.8 5p.2 2 8 1)
108 Phar m o nBV v･ Hoe chstA G(1 9/84Judg.85p.2 2 8 1)
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本件は前述 (1) の Centrafar m a ndA d rian de Peijper 事件と異なり ､ 並行輸入品
の製造業者は特許権者 と癒接な関係を有する着で はなく ､ 特許権の 強制実施権看で あ
るo E CJは ､ こ の 点に つ い て ､ 特許権者 の製品市場化 の選択自由を発明代償と して
十分に保護する必要があ る ことを考慮する ため､ 特許権者に強制実施製品 の並行輸入
排除権利を付与した o さらに ､ こ の ような場合に は､ 特許権者が二重利得を得た か ど
うかは問題 とならず ､ 特許権の行使がす べ て容認 され る｡
(4) Va nZuylen Fr e r e s v･H ag (192/73 Judg.74p. 731.(1974))
ドイ ツ の コ ー ト 製造会社 Hag社 (被告)は ､ 第二次大戦中､ 敵性資本と して ､ ベ
ル ギ ー ､ ル クセ ン ブル ク にお い て ､ そ の子会社が没収され ､ 他会社に商標とともに売
却され たo ベ ル ギ ー の V an Zuylen Frere 8社 (原告) は ､ これらの 会社か ら被告の 商
標を譲り受けた とこ ろ ､ 被告が 自らの 商標で ､ コ ー ヒ ー を直接 ベ ル ギ ー の 小売業者に
提供 したため ､ 原 告が 商標権に基づ き差し止 めを求めた｡
､
E CJ は､ 商標 の 出所表示 の機能か ら､ ｢同 - 起源 の現在の 異なっ た主体が保有する
商標の 商品 の 流通に対 して 阻止する こ とは共 同体市場の 物の 自由な流通原則 に違反す
る+ 109と した
｡
本件は商標 の事件で あり ､ ニ つ の E U加盟 国にお い て は商標権者が同 一 人 で はなく ､
その 間に も密接的な経済関係が存在 して い ない o また ､ おそ らく ､ 二者の 製品の 品質
に対する管理等もかなり異な っ て い る かも しれ な い ｡ これ らに もか かわらず､ 共同体
市場の 物の 自由な流通原 則 を確保するた め､ 最初の市場に商標 晶を置く こ とが合法的
であれば ､ そ の 商品 に つ い て の 商標権が消尽する とい うこ とが本件に おける特徴的な
点で あると考える｡
非加盟 国からの 並行輸入 に関する判決
(1) E M I Rec o rds v･CB S(51/75 Judg.76p.811.(1 976))
米国の グラ フ オ フ オ ン社が世界的に有 して い た商標 を､ 欧州数カ国に つ い て イギリ
ス EMI社 (原告)が ､ 米国そ の 他の 国に つ い て米国 C B S社 (被告) が所有する こと
10 9Van zuyle nFr e re svIIag (19 2/73Judg.74p.7 3 1)
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にな っ たo 被告が当骸商標 を付 した商品をEU - 並行輸入 したとこ ろ､ 原告壮商標侵
害を理由として提訴 した｡
E CJは ､ ｢共同 の 商業政策を支配 して い るい かなる原則も､ 共同体加盟国の 商標権
者が第三 国 (い わゆる ｢非加盟国+) からの並行輸入 品を阻止するために自らの権利を
行使する ことを禁止するもの ではない+ 110と して ､ ｢共同体加盟国の商標権者が自国の
国内法の 保護を求め､ 第三 国か らの 類似 したある い は同 一 の 商標 を付 して い る製品 の
並行輸入 を排除する ことが で きる+ 1 11と判断 した｡
本件の 事実関係 と Van Zuyle n Frer e s事件と の 主な相違点は､ 製品の 第 一 販売市場
がE Uの 加盟国で はない と い うと ころに あるo これに基づ い て ､ E CJ の 判断も異な
つ て い るo 本件で の E CJの 判断は､ 非加盟 国か ら の並行輸入品に つ い て各加盟 国が
国内法により消尽の 採否 を決めるこ とができる とい うに止 ま っ て い る0
(2) Silhouette v. Hartla u e r(199 8)112
原告 Silho u ette 社は ､ そ の販売する眼鏡に つ き ､ オ - ス トリア および販売各国にお
い て商標権を有 して い る ｡ 被告 ハ ル トラウア 一 社 は ､ 眼鏡 のディ ス カウン トシ ョ ッ プ
を展開する オ ー ス トリア の 会社で あり･ ､ 原告に製品 の供給を拒否されたため ､ ブル ガ
リア で原告が販売 した製品 を仕入れ ､ オ ー ス トリ ア に輸入 し販売を行 っ た｡ これ に対
して ､ 原告は商標権が侵害された と して ､ 被告を提訴 した｡ オ ー ス トリア 商標法によ
り､ オ ー ス トリア商標権に係 る商品が ､ 商標権者によ っ て ある い はそ の 同意 に基づ い
て共同体市場外で拡布された場合 に も､ そ の 商品 に対する当該オ ー ス トリア商標権 の
効力が消尽するため ､ 地裁及び控訴審はす べ て原告の 訴 えを棄却 したc そ の上告審に
おい て ､ 同国最高裁判所が事件をE C Jに付託 した｡
E CJは ､ 各加盟国の 国内法レ ベ ル の 商標法の 斉 一 化を目的と して出された 1 9 8
9年の 第 … 次商標法指令の 7条1項 ｢商標権は ､ 権利者自身により ､ または そ の 同意
110 EM I Reco rds v･C B S(5 1/75 Jtldg.7 6p.81 1)
11 EM I Re c o rds v ･C B S.(5 1/75 Judg.7 6p.811)
1 12 玉井克哉 ｢ ㌢ 一 口 ツ パ 商標法における並行輸入法理 の転 軌 = B L 199 8年 65 1号6頁 ､ 652 号 40
貫､ 岩 田哲幸 ｢商標の 消尽 間層に関する欧州裁判所の判断 - Silhouette 事件+ AI PPI月報1999年
44巻 3 号 1 10賞を参照 した｡
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の 下に共同体域内で 当該商標を付して 流通に置かれた商品に つ い て ､ 当該商標の 使用
を禁止する機能を権利者に与えるもの で はない o+ と の規定に基づき ､ 次の ような明白
な結論を導い た o すなわち ､ ｢商標権者自身により ､ またはそ の 同意の 下に当該商標を
付して 欧州経済圏の 外で流通におか れた商品に つ き ､ 商標に関する権利 の 消尽を予定
した国内法規定は ､ 商標睦指令7条1項の 規定に合致しな い+ 113と した｡
理由は ､ 3点にわ たる114｡
第1 ､ 商標法指令は ､ 共同体各加盟国の 商標法を完全に統 一 しようとするもの では
ないが ､ 同指令を制定するに至 っ た立法趣旨は ｢域内市場の機能の 発揮に 直接 かか わ
るような規定+ の斉 一 化 をそ の 目的と して い たの であり ､ そうした規定に つ い て は､
完全な統 一 が排斥されるわ けで は ない o
第2 ､ 特定的に指示された規定 (例えば､ 周知商標 の保護など) によ る加盟国の裁
量が静められ て い るが ､ 消尽 に つ い て そ の ような規定は ない から ､ 消尽 の範囲 を加軍
国の裁量に委ねた と解する ことはで きない o
第3 ､ 国際消尽 を許容 しない と い う解釈こそ ､ 域内市場の機能発揮を擁護するとい
う商標法指令制定の 目的を十全に実現せ しめる唯 一 の解釈で ある｡ いく つ か の 加盟国
が国際消尽 を予 定し他 の加盟国が域内消 尽 のみ を予 定するとい っ た状況 で は､ 物の 自
由な流通が ､ 不可避的に 阻害されて しまうか らで ある ｡
(3) SebagoIn c. a nd Ancie n n eM ais o nDub.is etFils v. G B- Unic
原告 Sebago 社は米国 の 故人 で あり ､ ベ ネ ル ッ ク ス に お い て ､ ｢I)o ckside+ 及 び
｢Sebago+ と いう靴 の商標権 を有 して い る｡ 原告 Mais o nDubois は､ ベ ネル ッ ク ス に
おい て ､ そ の 商標製品 の 販売総代理店で ある. 一 方､ 被告 G B- Unic社は､ ベ ル ギ ー の
ある会社か ら中米の エ ル サ ル バ ドル で製造され た ｢Sebago+ の真正 晶を購入 し､ 販売
して い た
o これ に対 し ､ 原告は ､ 被告が原告の 同意を得ずに共 同体の域内で その 商標
品を販売 し､ 商標権 を侵害 した こ とを理由と して ､ 被告を提訴 した｡
ベ ネ ル ッ ク ス 裁判所は ､ 商標権者 の同意を得ずに 共同体の域内に輸入され た商品に
つ い て の 更 なる商業化行為 の 正 当化に つ い て E C Jの 回答を仰い だ｡
11 3 玉井克哉 ｢ヨ ー ロ ッ パ 商標法における並行輸入法理の 転換+ N B L 19 9 8年652号 45貫
1 14 玉井克哉 ｢ヨ ー ロ ッ パ 商標法における並行輸入法理の 転換+ N B L 19 98年652号 45貫
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E CJは ｢非加盟諸国の 市場に置かれた商品に関 し､ 商標に より付与される権利 の
消尽につ い て 国内放で規定する自由を加盟 国に与 えなか っ た+ ことを強調 し ､ 商標権
の消尽 につ い て ､ あくまで も域内で の 第 一 次的な販売を行う際に ､ 商標権者 の 同意を
得た商品に限られ ると判示 した116｡
(4) Zino Davidoffv･ A & G Impo rts, Levi Str aus s v. Tes co, Le vi Strau s v.
Costcol16
本件は三 つ の事件を併合 して審理 した事件で あるo いずれも､ 並行輸入業者が E U
域外か ら商標晶を入手 し ､ 英国で販売 したため ､ 英国の 商標権者が提訴 した事件で あ
る｡
英国の裁判所は ､ 商標指令第 7 条に規定される 咽 意+ が如何に解釈され る べ き で
あるか とい う問題をE CJに付託 した ｡
この 間題 に つ い て ､ E CJは ､ 商標指令第 7条により､ E E A域外の 市場で商標権
者自身により又 はそ の 同意を経て 置かれた商標晶が E E A域内 - 市場化する際に ､ 商
標権者の ｢同意+ が必 要で あり ､ 各加盟国の 国内裁判所がE E A域外で商品を市場化
する前後又 はそ の 当時 の 事実及び情況に従 っ て ､ 商標権者が E E A域内で の商品 の市
劉ヒに反対する権利を放棄 したと明確 に理解され る場合､ 商標指令第7条に要求され
る ｢同意+ の 要件が満たされ る こ とを示 した117｡ しか し､ E CJは ､ こ の ような黙示
115
` `
That interpretation is, m or e o ver, c on丘r ned by A ぬ cle 7(2) ofthe Dir e ctive w hich
,
in its
referen c eto the `further com m e r cialis atio n･ofgoods, Show s that the prlmiple of exha ustio n
c onc er ns only specific goods Which ha ve firstbe en put o nthe m a rket with the c o ns ent ofthe
tr ade･ m a rkpr oprietor･
”
sebagolnc･ a nd Ancien n eM ais on Duboi8 etFils v. G B･ Umic(C-1 7 3/9 8)
116 判決の 内容の和訳に つ い ては ､ CIPIC事務局 ｢域外販売された商品の域内 - の輸入 に対する商標権
者の 同意を中心に - 商標権者の同意と商標権の消尽 - + CIPIC ジ ャ ー ナ ル 2 0 0 2年 1 2 0巻 1号
20真 一 33貫参照
11 7
`
･ . . the consentofatrade m a rkproprietortothe m a rketing within theEurope an Eco no micArea
ofprodtlCtS be a ri ng that 皿 ark which hav epr eviouslybe enplac ed on the m a rket outside the
Eu r opea n Ec o no mic Area by thatproprieto r or wi th his cons ent m ay be im plied, where it
follo w s&o mfa cts a nd circu m stan c espriorto, sim ultan e ou swith ofsubsequ ent totheplacingof
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の 同意が ､ ①商標権者が E E A域内で の 商品の 市場化に反対する意見をE EA域外 の
全ての購入者に通知しなか っ たこ と ､ ②E EA域内で の 商品 の市場化を禁止する警告
を商品に付 して い ない こ と ､ 並 びに③商標製品 の所有権を譲渡する際に ､ 契約上 の 留
保がない こ と､ 若 しくは契約に適用される法律に従 い ､ 契約上 の 留保がなけれ ば､ 所
有権の移転には 無制限 な再販権が含まれて いる こ とか ら推定で きな いと判示 した｡ な
お､ 輸入業者が E E A域内 - の商標晶 の輸入に対する所有権者 の反対を認識 して い な
い こと､ 又 は､ 商標権者 か ら授権された販売業者が こ の ような反対を通知 され たにも
かかわらず､ こ の ような反対に つ い て 自ら の販売先に対 し契約上 の制限 を行わなか っ
たことが ､ 商標権者 の権利 の消尽とは無関係 で あると の 見解も本判決にお い て示 され
た｡
判決の 内容 を見 る と､ 一 見商標指令に規定され る ｢同意+ には黙示 の 同意も含まれ
るようで あるが ､ 実際に は ､ どの ような黙示 の 同意が商標指令に規定され る ｢同意+
に該当するか は依然と して 不 明の ままで あるo E CJが列挙 しキ ｢同意+ を推定で き
ない 幾つ か の 状況をみる と ､ それ らの 状況に属さない黙示 の 同意は現実に お い て存在
して い な い の で はな い か と い う疑問も当然で あろう｡
上述 したように ､ E CJは ､ 工業所有権者の 同意の もとに 工業所有権製品が市場に
おかれ る こと ､ また ､ E U域内に おける製品流通 (貿易)で ある こ と､ こ の 二 つ の要
件を同時に満足すれ ば ､ E U域内で の 工業所有権製品 の 並行輸入を認 め る｡ たとえ並
行輸入 の発 生する原 因が敢府 の措置か ら生 じる価格差に あるか118､ 又 は ､ 工業所有権
製品が置かれ た最初 の 市場にお い て 工業所有権を有 しない か119､ さらに ､ 二 つ の E U
加盟国にお い て 工業所有権者が 同 一 人 で はなく ､ そ の 間に も密接的な経済関係が存在
して い ない 場合120に は ､ 権利者自身が製造販 売する製品は勿論､ 実施権者 ､ 関連企業
the goods o nthe m a rketo tl七sidethe Eu r opean Econ omicAr ea w hich,illthe view ofthe national
cou rt
･ unequiv oc allyde mo n str atethat thepr oprietorhasr en ou nc ed his right to op pos eplacing
oftlle go ods o nthe m arket w 池in tbe 凱 rope anEc onomic 血 ea .
' '
118 前述の Centr afa rm 判決参照
11 9 前述の Merck判決参照
120 前述の Va nZuyle n Frer e s判決参照
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が権利者の 同意を経て製造販売した製品も､ - 且域内にお い て製品を市場化 したなら
ば､ 域内で の 工 業所有権製品の 並行輸入が 認め られるo 例外 と して
､ 強制実施により
製造され た工業所有権製品に つ い て は､ 域内で の権利の 消尽が認 められない 121｡
一 方 ､ 商標権者 の 同意がなければ､ 域外で製造販売された製品の 域内 - の 並行輸入
は殆ど不可能で ある｡
ⅠⅠⅠ
■
問題の検討
｢域内消尽+ と最恵国待遇
E U加盟 国間で は ､ 輸出入 に際 して の 関税賦課や数量制限等を撤廃 し､ 物の 流通に
節して ､ あたか も 一 個 の 国家の ごとく機能する こ とがE Uの構憩であるo 工業所有権
製品の 並行輸入に つ い て も､ 上述 したように､ ｢物 の 自由な流通+ 原則 に従い 域内消尽
理論を採用 し､ 製品 を最初に いずれ か の加 盟国で市場化すれば､ 他の 加盟国 - の当該
製品の 流通 を阻止する こ とがで きない ことになる｡
しか し､ 域外で流通にお かれ た製品がEU加盟国に輸入され る場合に は ､ また別の
状況に なるo 商標晶に つ い て は ､ S 皿o u ette 事件122で明 らかに されたように ､ そ の製
品の 並行輸入がす べ て 禁 じ られ ､ 各加盟 国の 国際消尽 (域内消尽 だけで はなく) に関
する国内蔭規定も商標法指令に違反する とされ て い るc 域外 か らの 特許製品 の 並行輸
入に つ い て ､ 権利行使を認容する か否 かが各国 の 国内陰に委ね られて い る o 殆 どの 加
盟国は E U域外 か ら輸入され る特許製品に つ い て 消 尽理論を採用 して い な い ｡
こ の 点を検討すると ､ こ の ように消尽 の範囲を域内に 限定す るの が r1 9 9 4年の
関税及び貿易に関する 一 般協定+(G A T T､ 世界貿易機関を設立する マ ラケシ ュ 協定
(条約第1 5号) 附属書1 A) の 一 般的最恵国待遇原則 に違反 する の で は な い かと い
う疑問が出てく る｡
GA TT l条は ､ ①輸出入そ の もの ､ ②輸出入 関税 ･ 課徴金 ､ ③それら の徴収方法､
④輸出入 関連法令 ･ 手続き ､ ⑤内国税 ･ 課徴金 ･ 法令に閲 し､ ある締約国が他国か ら
121 前述の Phar mo nBV 判決参照
122 同節Ⅱ参照｡
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の輸入 品また は他国向け輸出品に対 して許与する利益を､ 他のす べ て の 締約国からの
同種輸入品また はそれ ら締約国向け同種輸出品に対 しても､ 即時か つ 無条件で許与 し
なければならない と規定する｡
とこ ろが ､ E Uの加盟国にお い て は､ 域外国の流通業者と他の 加盟国の流通業者と
は実際には同 一 の 利益を宰有する こ とがで きない o 例えば､ イタリア の輸出業者と日
本の輸出業者と同 じく ドイ ツ の 商標を付 して い る製品を ドイ ツに輸出しようとする場
合､ 前者 の ほ うは 直ちに輸出する ことがで きるが ､ 後者の 場合は輸入禁止 制限を受け
なけれ ばならな い o
同条約2 0条d項にお い て ､ 各国が国内工業所有権法の順守に必要な輸入制限措置
を正 当化する ことが できる とい う ト 般的例外+を規定して い るけれ ども､ お そらく ､
同様な製品の輸入行為に対 し､ ただ輸出国が異な っ て い る とい うことで ､ A 国か らの
製品の 輸入 を制限す るが ､ B固か らの 製品の 輸入 を許容する の は この ト 般的例外+
の精神と相違する であろう｡
T R IP S協定第4条に も最恵国待遇原則を規定 して い るが､ 主と して ､ 工業所有
権の保護に関するも の で ある o T R I P S交渉にお い て ､ E U は､ T R I P S協定に
関税同盟に 関する最恵国待遇 の例外規定を設 ける べ く と主張 した123が ､ 私 は ､ E Uの
域内消尽原則が T R I P S協定の 本条 の 規定に違反するもの とは い えな い と考える｡
なぜならば ､ E U域外国の 工業所有権者とE U域内の 工業所有権者が 同様な権利保護
を求める ことが可能で ある か らで ある｡ 最恵国待遇を享受 して い ない の は流通業者側
で ある と思 うo したが っ て ､ こ こ で問題 にな る の は ､･G A T Tの 最恵国待遇原則が遵
守されて い な い ことで あ る と考える｡
関税同盟と して ､ E Uが 一 定 の特殊性を有 して い ると して も､ そ の 下の 個々 の 主権
国家が ､ 単 一 の 国際条約 の 主体と して G A T Tの基本原則に従わなけれ ばならな いだ
ろう｡
｢域 内消尽+ に隔する実務上 の 問題
前述したように ､ ｢物の 自由な流通 の原則+ に従 っ て ､ 工業所有権者の 同意の もとに
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一 度E U域内にお かれ た製品 に対 して ､ 工 業所有権が消尽するとみなされ て い る｡ こ
の ような製品 の 移動が E U域内であれば何ら問題はない ｡ しか し､ 域外か らの並行輸
入 ､ 特に商標品 の 並行輸入 に対 して は ､ 工業所有権者の 権利が消尽せず､ 輸入 を排除
するこ とが認められ て い る o さて ､ もし製品の 最初にE U域内で の販売が工業所有権
者の 同意を得た上に行なわれたが ､ 一 度E U域外に輸出され ､ 再び E U域内 - 輸入さ
れる場合は どうであろうか ｡
単 一 の 国に と っ て は ､ 製品が再輸入され る ことが少ない かもしれな い o 例えば , 工
業所有権製品が権利者によ りA国 の市場にお い て販売されたとき､ 他人がこ の 製品を
購入 し､ B 国に輸入すると した ら､ B国にお ける製品の価格がA国より高くなる の は
当然なこ とで あり ､ した が っ て ､ 据通 業者が経済的な利益を考えれ ば ､ こ の 製品 を再
びA国に輸入するこ とは しな い ｡
ところが ､ E Uの場合 は ､ 製品 を再輸入するこ とより生 じる問題 を回避する ことが
できな い と思う｡ 各加盟 国にお い て は 工業所有権製品 の価格が統 一 されて い な い 限り ､
加盟 国A国に お い て 拡布 され て から域外国B国 - 輸出された製品が ､ B 国より高 い価
格でそ の製品を販売 して い る加盟国C 国に再輸入される ことがあるはずで ある ｡ 域内
消尽 の原則によれ ば､ 製品 をA 国の 市場に置い た と こ ろ､ そ の 製品につ い て の 工業所
有権がすで に消 尽する o そ れで ､ 製品が B国か らC 国に再輸入されるときに 臥 も し
その 輸入行為 に対 して 工業所有権者 の権利行使を 同様に容認すると したら ､ なぜ消尽
した権利が依然と して 対抗力 を有 して い るか ､ なん らか の汝理上 の根拠 を見 つ けなけ
ればならない だろう｡
第5節 並 行輸入をめぐる国際環境と今後の展望
以上 の 考察か ら明らか にな っ たように ､ 並 行輸入 問題に関する先進国の 国内立法及
び判例の 立場は ､ 次 の三 つ に大別 される :
(1) 工業所有権は国際的に消尽 し､ 並行輸入 が許容されるc 但 し､ 許否の 基準は
さらに次の ように分けられる ｡
①工 業所有権製品 の 第 一 販売者が (a) 輸入国 の 工業所有権者なの か ､ (b)､ 輸入
国の 工業所有権者と同 一 の 組織関係を有する者なの か ､ (c) 製造ライセ ン シ ー なの か
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によ っ て 異なる｡
②並行輸入 品と自国の 工 業所有権製品とに出所または品質差異が存在するか によ っ
て異なる｡
③自国の 工業所有権者が利得 した かによ っ て 異なる｡
④自国で独占実施権が設定され て い る かによ っ て異なる｡
(2) 第 一 販売者が ､ 特定国 へ の輸入禁止 に つ い て 明示的な意思表示を行 っ て いな
い かぎり､ 工業所有権は国際的に消尽 する｡
(3) 工業所有権は国際的に消尽する ことなく､ 工業所有権者は､ 自らの 同意を得
て外国市場に置かれ た商品 の 輸入を阻止する ことができる｡
日本 の税関及 び裁判所 は商標晶 の 並行輸入に対 して上述(1)の 立場を取 っ て い る｡
並行輸入 品は商標権者また は商標権者と同視 し得る者により製造､ 販 売され ､ また､
自国の 工業所有権療晶と の 品質差異が存在 して い ない の であれば､ 日本 - の 輸入 が許
容されるo 特許製品 の並行輸入に 対 して ､ 日本の裁判所は上述 (2) の 立場を取 っ て
い る｡
米国も商標晶 の並行輸入 に対 して上述 (1) の 立場を取っ て いると い えるが ､ 輸入
できる並行輸入 品 の範囲は 日本より随分狭く な っ て い る｡ 米国に住所 を有す る商標権
者が製造 した米国商標品と 同 - 品質の製品 の みそ の 並行輸入が許可され る o 特許 の並
行輸入 品に対 して ､ 米国は 上述 (2) の 立場を取 っ て い るが ､ 米国の 特許権者が利得
したか どうか も考慮され る要素に な っ て い る o なお ､ 米国七独 占実施権が設定されて
い る場合 ､ そ の独 占実施権者は実施権に より並行輸入 を排除する こ とがで きる ｡
EU では ､ 各国は域内 の 国から の並行輸入 に 対 して ､ 強制実施権者が製造 した製品
を除き ､ 商標晶 か特許製品か を区別せず ､ す べ て 上述 (1) の 立場を取 っ て い る ｡ 域
外国からの 並行輸入 に対 して ､ 商標晶 に つ い て は ､ E CJ の判決 により ､ 各国 は上述
(3) の 立場を取らなけれ ばならない と制限され て いる｡ 域外か ら の特許製品 の 並行
輸入 に つ い て は ､ 殆 どの E U加盟国は 上述 (3) の 立場を取っ て い るが ､ イ ギリス の
裁判所は日本と同 じように 上述 (2) の 立場を取 っ て い るo
各国にお ける並行輸入 に つ い て の 具体的な措置は異なっ て い るが ､ 自国の 産業政策
の 立場か ら並行輸入 に対 して 一 定の 条件の 下 で許容 して い る点は共通 である ｡ ただ し､
それらの 条件はまだ十分に明確にされ て い ない と いう べ きで ある｡ また ､ 産業政策の
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変化によ っ て ､ 並行輸入 に対する措置もしば しば変わ っ て い る124｡ 換言すれ ば､ 各国
におい て ､ 並行輸入問題の 解決に つ い て はまだ法的な安定性を欠くと いう状況にある｡
現在は ､経済の グロ ー バ ル 化に伴 っ て ､ ｢世界経済が - つ の 市場の ようにな っ て い る+
125とは言えない が ､ 技術移転が広 い範囲で行なわれ ､ 工業所有権製品 が物の 貿易の相
当の 割合を占めて い る｡ 並行輸入問題に つ い て明確か つ 適切な解決を求めないと ､ 必
ず国際技術 の 交流および貿易の流通秩序には悪影響をもたらすと い っ て も過言で はな
い ｡
私 は ､ 並行輸入 の ような国境を越える 工業所有権製品の 流通 の問題に つ い て は ､ た
だ 一 国 の 国内法に任 せれ ば解決 できると い う問題 で はない と考えるQ 国際的な調和に
より各国 の 協力を求めな けれ ば､ 各国が自国の 産業政策に従 い並行輸入を許容 したり
否定 したり ､ おそらく多く の 国は 国際社会にお ける対等な技術発展 の競争秩序が失わ
れる恐れが あるた め ､ 並行輸入 を否定する傾向に 至 るで あろう1260
したが っ て ､ 並行輸入 問題に つ い て ､ 今後 どの ような道をとる べ き で ある か を考え
る際には ､ 並行輸入 をめ ぐる国際環境も考察 しなけれ ばならない と考える ｡
T R IP S協定と並行輸入
工業所有権制度の 国際的 ハ - モ ー ナイゼ - シ ョ ン に つ い て は ､ もともと ､ ｢工業所有
権の 保護に 関す るパ リ条約+127､ ｢文学的及び美術的著作物の 保護に関する ベ ル ヌ条約+
12 4例えば1 9 7 8年米国の G ri ffin v･Keyston eMushro on Farm ,Inc事件 ､判決の 内容は第3節の Ⅱ参乳
12 5 小野昌延 ｢特許と並行輸入+ AIP PI 月報 1 994年 40巻8号5 36頁､ 本論文で は ､ ｢世界経済が -
つ の 市場の ようにな っ て い る+ と い えない ため､ 並行輸入 を否定するとの立場をと っ て い るQ
12 6 ｢並行輸入に つ い て は何らか の立法が必要 ではあるが ､ こ の 点に つ い て 国際的 コ ン セ ン サ ス の ない
まま ､ わが国が こ の段階で立法措置をとる ことも難 しい ｡ す べ て の 並行輸入を認める こ とにも､ 認
めない ことにも難点があり､ い ずれ の結論をとるに しても無理 な解釈論を展開する ことになろう｡+
( 中山借弘『工業所有権法 (上)』 弘文堂2 00年 3 7 7頁)｡ お そ らく ､ 日本だけではなく ､ 多く の
国々 も同じ立場をと っ て い るだろう｡
127 本条約に つ い て は ､ 本章第 1節Ⅱ参照｡
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､
｢実演家､ レ コ ー ド製作者及び放送機関の 保護 に関する国際条約+ (略称は ｢E C
条約+) 129､ 特に特許権に つ いて は ､ ｢特許協力条約+ 130がある ほか ､ 国連の 専門機関
である世界知的所有権機関 (Wo rld lntellectu al Prope rty Orgamiz atio n､ 以下 ｢W I
P O+ とい う) を中心と して 世界各国の協力が求められて い る｡
とこ ろで ､ 戦後8回 目の 多角的貿易交渉ウル グアイ ･ ラウン ドにお い て ､ 工業所有
権を保護すると い う目的の ほ か ､ ｢国際貿易に対する歪曲及び障害を軽減する こと+､
および ､ ｢工業所有権 の執行措置及 び手続きがそれ自体正 当な貿易の 障害にならない よ
＋
うにする こと+ と い うふ た つ の より高次の 目的で181､ 工業所有権の 間塵が交渉議題 と
して取 り上 げられ て い る｡ 交渉の 結果 ､ W T O協定の付属書1 Cと して ､ T R I P S
協定が調印された132o
これ らの 条約にお いて ､ 並行輸入 の権利消尽 問題 に つ い て給 じて いる の はただT R
I P S協定で ある｡
T R I P S交渉にお い て ､ 権利消尽 に 関する議論は､ 1 9 87年 7月 にイ ン ドが提
案ペ ー パ ー の 中にお い て ｢商標権の 消尽 は､ 同 一 国内 ･ 地域内に限るこ となく世界的
に拡大す べ き+ と し､ 同年9月 にカナ ダが水際措置に関する提案ペ ー パ - の 中で ｢並
行輸入 に対する水際規制を行うの は各国の 自由+と した ことが契機となっ た｡ さらに､
同年1 0月会合で ､ 香港と ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドが､ ｢並行輸入 を禁止 して い る自国 の著作
権法を､ 反競争的行為を排除す る観点か ら並行輸入 を認 める ように見直 して い る oノこ
の 並行輸入 の 取扱 い に つ い て ､ T R I P S交渉で検討する ことが必要 であ る｡+ と問題
提起 した こ とで ､ 議論が始 められた138. I
米国､ ス イ ス 等先進国は ､ 途上 国等にお い て強制実施権の 設定や価格規制に より安
い価格が設定された製品 (特に 医薬品) が ､ 他国に輸出するこ とにより価格秩序に影
128 こ の条約は 18 8 6年 9月 9 日にべ ル ヌ で締結され､ そ の後 8 回改正 されて い るが , 最近 の改正は 19 7 1
年 の パ リにおけるもの で ある｡
12 9 こ の 条約は 196 1年 10 月 2 6日に ロ ー マ で 締結された｡
13 0 こ の 条約は 19 7 0年 6月 19日に ワ シ ン ト ン で締結された｡
131 ｢知的所有権の 貿易関連の側面に関する協定+ 端書き参照o
13 2 こ の協定に つ い て ､ 本章第 3節及び第4節Ⅲ で論 じた｡
13 3 財団法人 国際貿易投資研究所公正貿易セ ン タ ー ｢T RIPS研究会報告書+ 19 9 8年 1 2貫｡
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響を及ぼすと いうこ とを理由と して ､ 国際消尽を認める ことに 強く反対した184o
これに対 して ､ 途上 国は ､ 高度技術晶 の輸入が禁止 され ることを懸念 しつ つ ､ 並行
輸入を禁止する ことは権利者 の 権利をより強くする こととなり ､ 実質的な権利 の混用
につ ながる と主張 し､ 並行輸入 は許容される べ きであると した1350
香港 ､ シ ン ガポ ー ル 等の 貿易仲介国は ､ 並行輸入 が禁止され る ことは貿易障壁 にな
るとの 観点か ら､ 貿易円滑化 の ために並行輸入 は許容される べ きだと した136.
E Uは､ 域内の 統 一 市場の 結合 の強化を目指すため ､ 域内消尽 を認 めて い るが､ 域
内国と域外国との 間の製品流通に対 して は国際消尽 に反対すると いう立場をと っ た｡
なお ､ 域内消尽 と域外消尽 の 扱い 相違が最恵国待遇違反と見倣され ることを懸念 して ､
T R I PS 協定に 関税同盟に 関する最恵国待遇 の 例外規定を設 ける べ きで ある と主張
した187｡
日本は ､ 当時､ 特許権 の 国際消尽 を認 める判決はまだ存 しなか っ たため ､ 国際消尽
に反対すると いう立場をと っ た138o
こう して ､ 並行輸入 を禁止するか否かが ､ 国際貿易に おける商品 の流通 に影響をあ
たえる問題 であり ､ 各国の 立場に は大きな相違があるため ､ 並行輸入 問題 に関す るT
R I P S協定の 第6条は ､ T R I P S交渉 の 中で ､ 最後まで激 しく議論にな っ た条文
の 一 つ で ある.
最終的には ､ T R I P S協定第6条139が ､ ｢こ の協定に係る紛争解決 にお い て は､T第
3条及 び第4 条の規定を除く ほ か ､ こ の 協定の い か なる規定も､ 知的所有権の 消尽 に
関する問題を取り扱うため に用 い て はならない+ となり ､ 内国民待遇 ､ 最恵国待遇 (同
協定第3条 ､ 第4条) の 規定の適用を留保 しつ つ も ､ 消尽 の 問題を協定の総て の ほ か
の 規定の 取り扱う範囲 の 外 に置 い て い る｡ すなわ ち､ 消 尽理論 の採否は ､ 内国民待遇
134 財団法人 国際貿易投資研究所公正 貿易セ ン タ ー ｢TRIPS研究会報告書+ 199 8年 1 3貢
1 35 財団法人 国際貿易投資研究所公正貿易セ ン タ ー ｢T RIPS研究会報告書+ 199 8年 1 3貢
13 6 財団法人 国際貿易投資研究所公正貿易セ ン タ ー ｢T RIPS研究会報告書+ 1 9 9 8年 13頁
13 7 財団法人 国際貿易投資研究所公正貿易セ ン タ ー ｢T RIPS研究会報告書+ 1998年 1 3頁
13 8財団法人 国際貿易投資研究所公正貿易セ ン タ ー ｢T RIP S研究会報告書+ 1 9 98年 13貫
13 9 ｢こ の 第 6粂は ､ 協定そ の もの の名称 (- 貿易関連の側面 - ) にも っ ともふ さわ しい もの で ある+
と言われて い る｡ 桑田三郎 『工業所有権故における国際的消耗論』中央大学出版部 19 9年 1頁
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と最恵国待遇 を尊重する限り各国の 自由に委ねられ る｡ なお ､ E Uの 例外主張に対 し
ては､ 先進国をは じめ途上国にお い て も､ 最恵国待遇の基本原則に例外規定を設 ける
ことは好ま しくない こ と､ 他 の 関税同盟にお ける将来の 権利消尽の扱い に影響を及 ぼ
す恐れがある こと から反 対 したため ､ E U域内消尽 に関する例外は設けられ なか っ た
140
0
他方､ 水際規制の 基本を定める同協定第5 1粂は ､ 不 正商標商品 の加盟国 へ の輸入 に
つ い て ､ 各加盟 国が 工業所有権者の 申立て により物品 の自由な流通 - の解放を停止す
べ きであると して い る｡ ｢不 正商標商品+ の 定義に つ い て ､ 同条の脚注 1 にお い て ､ 次
の ように規定 して い る｡ すなわち ､ ｢ある商品に つ い て有効に登録されて い る商標 と同
一 でありまたはそ の基本的側面にお い て当該商標と識別 できな い 商標を許諾な しに付
した､ 当該商品と同 - の 商品 で あっ て ､ 輸入 国の法令上 ､ 商標権者の権利を侵害する
もの+ である ｡ こう して ､ 文言どおり ､ 並行輸入 問題もこ の規定に取り込まれ得るが ､
ただ同条の 脚注 2は ､ これ と別 に ､ ｢権利者によ っ て 若 しく はそ の承諾を得て他 の 国の
市場に提供された物品 の 輸入 - - ･ に つ い て は ､ こ の ( 水際規制)手続を適用する義務
は生 じない と了解する+ と して い る｡ い わゆる ､ 各国の税関当局は並行輸入製品 に対
して国境措置を適用する義務は生 じない とい うことで ある ｡
また ､ 第6条の 権利消尽 に 関連 した規定と して ､ 特許対象品の 輸入権 (第 28条) が
あるo 同協定第2 8粂は ､ 特許対象品 の 生産 ､ 使用 ､ 販売の 申出 ､ 販売､ 輸入を防止
する権利が特許権者 の排他的権利で ある と規定 して い る｡ ただ し､ これだ けに従うと､
国際消 尽 に反対する国が ､ 第 2 8条の輸入権を根拠 と して ､ 国際消尽を認 めて特許製
品の 並行輸入 を許容す る国 がT R I P S協定違反 で あると主張 して W T O紛争解決手
続で 並行輸入 の禁止 を要求 してくる とい う懸念があるため ､ したが っ て ､ 交渉上最終
段階にお い て は ､ 確認 の た め､ 脚注 に ｢輸入 を防止する権利は第6条の 規定に従う+
と の規定が置かれた ｡
要する に ､ 並行輸入問題 の 処理は各締約国の 自由に委ね られて い る ､ と い うの がT
氏 ∫ P S協定の 姿なの で ある｡
140 財団法人 国際貿易投資研究所公正貿易セ ンタ ー ｢T RIP S研究会報告書+ 199 8年 15頁
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ⅠⅠ 南北間題
米国を中心 とする先進国は ､ 国内にお い て 一 定の要件の 下で真正商品の 並行輸入 を
認めて い るが ､ 並行輸入 の 消尽問題に関する国廃会蔑等にお い て は ､ 工業所有権の 国
際消尽 に激 しく反対 してきた o 問題 の 中心には ､ 南北の 格差が存在する と いうこ とが
あると思う｡
現在､ 工業所有権 の保護は ､ 国際競争にお ける中心的要素となり つ つ あるc 工業所
有権に対する保護が強けれ ば強 い ほ ど､ 工業所有権者の 収益を最大化する ことを可能
とする ｡ また ､ 工業所有権者だ けでなく､ 国と して も工 業所有権に対する保護によ っ
て国際社会における競争優位 を確保 して いる ｡
工業所有権製品の 並行輸入 がす べ て認 められると したら､ 途上国か ら低い 価格 の 並
行輸入製品 が先進国の 消費者にある程度 の利益をもたらすと して も､ 先進国 の 産業の
市場分割に より得られ る最大化の 収益が減少 され ､ む しろ後者の ほうが自国 の経済成
長に対する波及効果が大き い と い うこ とが先進国の 主な願念である｡
小岩井雅行弁護士 は､ 国際競争力 の源泉を差別化に求めるとの 立場から ､ 次の よう
に述べ て い る｡ ｢国際競争力 の渡泉を差別化に求める場合､ 特許権による並行輸入 を香
定すべ き で ある｡ けだ し､ これ に より ､ 差別化 の原因とな っ て い る特許権で守られて
い る高い 技術等 の無体財産に つ き ､ 各国の 環境に応 じた価値で ､ 対価を得る こ とを有
能と し､ 特許権者 の収益 を最大化する こ とを可能とする か らで ある ｡ - 差別化を競争
力の源泉とする市場環境にある国家に お い て ､ 特許権の 並行輸入 を否定する こ とは自
らの自滅で あ る+｡ おそ らく ､ こ の ような見解は国際消尽理論に反対 して い る欧米等先
進国にお ける主流で あるだ ろう141｡
とこ ろが ､ 自国の産業利益の 立場を越えて ､ グロ ー バ ル な視点で 並行輸入問題 を検
討すれば どうなるだ ろうか ｡
第 - 節で嘩討 した ように ､ - つ の 工業所有権製品が国 々 にお い て価格差が存在する
とき ､ 並行輸入 を生 じる可能性が大きく なる の である｡ も っ と深く 究明すれ ば､ なぜ
同 一 の 製品 に つ い て 国に よ っ て異なる価格が存在 して い るか と い う問題が あるo 為替
の 差が 一 つ の 原因で ある かも しれない が ､ 労働 コ ス ト及 び原材料 コ ス トの 差の 存在が
141 小岩井雅行 ｢特許権と並行輸入+ CIPI Cジャ ー ナ ル 1 9 9 6年 46巻 10頁
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主な原因であると思う｡
途上国にお い て は ､ 歴史的な原因で ､ 技術開発および経済 の発展が先進国よりやや
遅れて い るた め､ 国民 の生汚水準が低く ､ 労働貸金､ 原材料 コ ス トも ー 方的に安い o
先進国から技術を導入 して 産業の成長に拍車をか けるの は現在多くの途上 国がた どっ
てい る道で ある｡ そ の代わ りに ､ 先進国か らの 退出企業も直接または間接的に途上国
の安価な労働力と自然資渡 を利用 し､ コ ス トを可能なか ぎり低下 し ､ 収益を最大化す
るこ とにより高 い経済成長を達成 して 来た142｡
並行輸入が禁止 され るとすると ､ 途上国の技術進歩及 び経済発展 に悪影響がもたら
され ､ 南北格差がますます広が っ て い くと思う｡
現在で は ､ 途上国で付与 され る特許の 大部分が外国人に よ っ て保有され てお り ､ そ
の 実施率は著 しく低く143､ 多く の 技術が休眠特許の 状態の ままで利用され て い な い o
それらの 特許は強制実施されて い ない 場合には ､ 国内生産に利用できない こ とは とも
かく ､ 並行輸入 を禁止する こと により ､ そ の製品を輸入する ことまで特許権また は商
標権により阻止 できる ようになる｡ 他 の 関連製品 の研究開発 および製造販売が これ に
より相当に制限される｡ 途上 国にお ける技術開発と産業の 成長には多大な阻害となる｡
また ､ 促に途上国は自国の 国内法により海外か らの 並行輸入 を認 めようと して も､
先進国側が並行輸入 を静 めない 場合､ 途上国の企 業が膨大な資金を使 っ て 技術 を導入
しても､ そ の 生産する製品 の 販売経路が厳 しく 限定されるため､ 公害､ 環境 コ ス トた
見合うまで の 十分な利益を回収する ことができ なく なる｡ 技術導入 により期される経
済の発展 の 現実化が困難 であ る ｡
実際に は ､ 先進国に と っ て､ 並行輸入 を否定する場合は ､ 短期的に ､ 工業所有権者
の 国際競争力 が強くなり ､ 市場 の分割に より収益を最大化できる かも しれ ない が ､ 各
国市場間の財 の自由な流通 をさせる べ きだと い う需要側 の 要因を重視 しない ため ､ 資
源の 分配 を有効に図 るこ とが できなくなり ､ 先進国自ら の長期的な持続可能な発展 を
も束縛するだ ろう｡
W T O設立協定は ､ ｢貿易及び経済活動の 分野 における締約国の 関係が ､ 生活水準を
高め､ 完全雇用並びに高水準の実質所得及び有効需要並びに これ ら の着実な増加 を確
142 小岩井雅行 r特許権と並行輸入+ C IPIO ジャ ー ナ ル 199 6年 46巻 5貢
143 小原春雄著 『国際的技術移転と法規則』 日本評論社 195年 43頁
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保し並びに物品及 びサ ー ビス の 生産及び貿易を拡大する方向に向けられ る べ き で ある
こと+､ また ､ 他方にお い て は ､ ｢持続可能な開発 目的に従 っ て世界の 資渡を最も適当
な形で利用する こと+､ 更に ､ ｢成長する国際貿易に お い て開発途上国特に後閑発途上
国がその 経済開発の ニ ー ズに応 じた貿易量 を確保する ことを保証するた め､ 積極的に
努力する必要がある こ と+ を協定の趣旨と して前文で掲げて いる｡
おそらく ､ 並行輸入を否定するの は この趣旨と相違するだろうo したが っ て ､ かり
に工業所有権製品 の 国際的消尽 が先進国の 工業所有権者の最大化収益を減少させ る と
して も､ 工業所有権者が製品市場の 喪失の かわり にロ イヤル ティの 収入 が増加 し ､ 技
術発明の代償を十分に得られるた 軌 これより ､ W T Oの 目的､ すなわち国際市場に
おい て商品 ･ サ ー ビ ス 貿易の 障壁 を軽減 し､ それによ っ て グロ ー バ ル な経済効率を向
上させようとい うこ とに基 づき ､ ｢地球共 同体+ の利益 の ほうに ある程度 の優尭権を与
える とい う立場もある の で はなかろうか144｡
ⅠⅠⅠ 並行輸入間想に 関する将来像
T R IPS交渉 の最終段 階まで ､ 米国等は第 6粂の 規定の削除を要求 し､ 途上国側
は並行輸入 を許容する規定が必 要と主張 し つ づ けた経緯を考えると ､ 今後協定の 改正
の議論にお い て ､ この 条文が再度議論 され る可能性は高 い と思われ る 0
1 9 96年8月 ､ 世界 の 著名な国際法学者をメ ン バ ー とする伝統ある学会 ､ 国際法
協会(Inte r n atio nal La w As sociatio n､ 以下 ｢協会+)で ､ 並行輸入 をめぐる法的諸問題
に っ い て の 一 般的議論が行なわれ ､ 並行輸入に 関する第1報告書草案が提出され た｡
協会メ ン バ ー で アメリカ の シカ ゴ ･ ケ ン ト法学校(C hic ago- Re ntConege of La w)の フ
レデリ ッ ク M . ア ポ ッ ト教授が ､ 委員会メ ン バ ー や業界の 反応を取り入れて こ の報
告書の 改訂作業を行うこ とにな っ たo 1 9 9 7年 6月 1 9日協会の 委員会会合 (於 ジ
ュ ネ ー ブw I P O本部) にさきだち､ アポ ッ ト教授 の第1報告書最終案が ､ 加盟国 ･
地域 の業界団体を含む関係者に配布された145｡ こ の 並行輸入 に関する第1報告書は､
144 本間忠良｢並行輸入問題に関する国際法協会国際通商法委員会報告草案に つ い て+､ 財団法人 国際
貿易投資研究所公正貿易セ ン タ ー ｢T R I P S研究会報告書 1998年 5月+ 34貢
1 45 英文 FirstRepo rt(Fin aLl)to the Com mitte e on lnter natio nal Trade Law of theInte rn ational Law
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単なる学説や私案で はなく ､ 国家や国際機関､ 学会 ､ 業界の さまざまの 利害関係を綜
合して形成され た有力な組織 の意思で あると言える｡
本報告蕃にお い て は､ 次の ような予備的結論が出されたo すなわち ､ ｢並行輸入を制
限するル ー ル はW T Oの原則に反する非関税障壁で ある こ とo か かる ル ー ル は ､ その
社会厚生上 の 目的がそ の貿易制限的効果を上回る こ とが立証されない かぎり禁止 され
るべ きこ と｡ 工業所有権者による流通市場の 分割は､ はるかに貿易制限的でな い方法､
つ まり代理店 の排他的テ リ トリ ー を設定する私的契約 で で きる こと+ を主張 した146｡
さらに ､ 本報告審は ､ 次 の規則を T RIP S協定に追加する ことを提案する｡
｢規則草案 :
a . 基本則 :
加盟 国は ､ 商品やサ ー ビ ス が ､ 工業所有権者の 同意によ っ て いずれ か の加盟 国の 市
場に最初に置かれ また はそ の他そ の所有権が移転された場合､ 工業所有権を根拠と し
て か か る商品やサ ー ビス の輸入 を制限 して はならない ｡
b . 価格規制例外 :
加盟国は ､ 公共 の 健康を根拠と し ､ か つ ､ 内国人と外国人 とを問わずす べ て の 製造
者に均等に適用される場合､ 特許製品や特許方法によ っ て作られた製品 の価格を制限
する ことがで きる｡ ただ し､ かかる価格制限 は､ 輸出市場にお ける特許権者 の権利を
無効化 または侵害すると推定される程度の もの で なけれ ばならない ｡ 公共 の健康を痩
地と して価格制限 を課 して い る加盟国 の 特許権者 は ､ 問題 の製品上に ､ ｢本製品は政府
の 価格制限を受けて おり ､ 輸出用で はない+ こと を記述する ラ ベ ル を添付 し､ また添
付させる こ とができる｡
Ass ociation on the s tlbject ofpa ranel lmportatio n, Frederick M.Abbott,Co ･Rap po rteur,April
19 9 7､ 日本語の訳文は本間忠良 ｢並行輸入問題に関する国際汝協会国際通商法委員会報告草案に つ
い て+､ 財団法人 国際貿易投資研究所公正貿易セ ン タ ー ｢T R I P S研究会報告書 1998年5 月+
30′} 3 8貢を参照した｡ こ の報告書の英文は ､ 1 9 9 7年 6月 19 日協会の委員会会合 (於ジ ュ ネ ー ブ
W I P O本部) にさきだち､ 各国 の 関係者に配布された｡ 私は幸いに本間先生のとこ ろからこ の報
告書を手 に入れた ｡
14 6 本間忠良｢並行輸入問題に関する国際法協会国際通商法委員会報告草案に つ い て+､ 財団法人 国際
貿易投資研究所公正貿易セ ン タ ー ｢T R I P S研究会報告書 19 8年5月+ 36貫
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輸出国の税関当局は ､ 特許権者 の 明示 の 同意がな い か ぎり ､ かかる製品 の輸出を禁
止 しなけれ ばならな い o また ､ 特許権者が か か る制限 を執行するこ とを許す行政手続
きが設 けられなければならな い ｡
c . 音声映像例外 :
前項の 目的上 ､ 音声映像作品 の 公 の 放送または実演は ､ 加盟国における最初の 販売
または所有権の移転を構成 しない ｡+ 147
こ の 報告書は ､ 並行輸入問題 の将来 の ある べ き動きを示 した｡ 並行輸入 を認 め る の
が国際的な傾向で ある こ とが 明らか に なる ｡
ただ し､ 具体的な文言に つ い て 言 えば､ こ の 規則草案b条の価格規制 の例外を設け
る必要はな い と考える｡ 規則草案 b条の もとの 意図は ､ おそらく ｢価格規制+ とい う
ような市場の 本来の価格規律を超え ､ 人為的な価格 の 変動を防止するもの であろう｡
とこ ろが ､ 実際に は ､ 人為的な価格規制に つ い て は ､ G A T Tの 第六条の ｢反ダン ピ
ン グ+ 関税条項にお い て既に 関連規定が置かれて いる ｡ 本条により ､ ある国の 産品を
その 正常価額 (本国価格または第三国 - の輸出価格も しく は製造原価か ら推定される
構成価額) より低 い価格で他国 - 輸入する行為 ( ダン ピ ン グ) は ､ 輸入国産業に 実質
的損害を与 え ､ も しくは与 えるおそれがある場合､ 非難され る べ きもの で あり ､ 輸入
国は､ かかる ダン ピ ン グの 効果を相殺または 防止するため ､ ダン ピ ン グされた産品に
対し､ ダン ピ ン グの 限度 (正常価額と輸入価格 の 差) を超えな い金額の反 ダン ピ ング
関税を課する ことがで き る｡ したが っ て ､ 知 的財産製品に つ い て 政府 の価格制限 を受
けて い る場合に は ､ 輸入 国 の 工業所有権者または製造業者が本条に 基づ き並行輸入 に
対 して自ら の権利を主張する ことが できる ｡ さらに､ 本条に より ､ 価格規制以外 の 政
府または企業の 行為に より発 生 したダン ピ ン グ行為もす べ て 阻止することが で きる ｡
したが っ て ､ 規則草案b条 の 実際の 法的効果を検討す べ きで ある｡
また ､ た とえば､ ある国には医薬品に対 して - 応価格規制を行 っ て い るが ､ そ の 規
制を受けた価格が医薬品 の 自国 または第三 国にお け る正 常価額より低くな い 場合には ､
その製品に つ い て の 並行輸入 も認 められ る べ きで ある と思う｡
147 本間忠良｢並行輸入問題に関する国際法協会国際通商法委員会報告草案に つ い て+､ 財団法人 国際
貿易投資研究所公正貿易セ ン タ ー ｢T R IP S研究会報告書 19 98年 5月+ 3 7頁､ 草案C条は著作
晶 の並行輸入問題で あり ､ 本稿 では検討の対象としない ため ､ 省略 した ｡
ー 123 -
なお ､ 規則草案b条の 2項に お いて ､ ｢輸出国の税関当局 は､ 特許権者の 明示 の 同意
がない か ぎり ､ かか る製品 の 輸出を禁止 しなけれ ばならない+ と いうような規定を採
用 したが､ こ の ような輸出規制は現実には不可能で ある｡ 仮に このような輸出規制が
実行できると して も､ 特許製品 の 輸出がす べ て 特許権者 の明示 の 同意を必要とすれ ば､･
並行輸入に対 して 実質的な禁止 となり ､ a 粂 の基本則の趣旨と相違する と思う｡
とにかく ､ 将来T R I PS協定の 改正 が再び議論され る場合には､ 本規則草案 a 条
の ような規定を追加する こ とが 望まれ る｡ また､ 世界各国の技術進歩及び経済 の共 同
発展 を促進するため ､ その役割を十分果たすこ とが期待され て い る｡
第6節 中国 に おける並行輸入問題に 関する立法論上 の 試論
現状
中国で は ､ 司法実務にお い て ､ 並行輸入 に関する事例はまだ少ない状況 にある｡ こ
れは技術発展 の 段階にか かわる こ とで ある と考え る ｡ 現在の 中国で は ､ 先進国か ら技
術を導入 し ､ 自国の安 い 労働力 および原材料を利用 して製品を製造 し､ 輸出する こ と
により外貨を稼 ぐこ とが多数 の 企業の た どっ て い る道である｡ したが っ て ､ 国内で は+
並行輸入 に つ い て の 訴訟が少 ない ｡ と い っ て も､ 将来は 並行輸入問題が増える可能性
がない とい うわけで はな い ｡
1 9 9 9年 2月 2 日 ､ ｢中国工業所有権第 一 案+ と呼ばれて い る 一 つ の銀行輸入事件
が中国の 最高裁 (中国最高人民法院) で審理 された148｡ こ の 事件は著作権 の ケ ー ス で
あるが ､ 今後特許製品 ､ 商標晶 につ い て も琴似する事件が起こる可能性は大き い と思
ヽ■
つ ｡
こ の事件に お い て ､ U nidata とい うソ フ トウ エ ア の 著作権者岳明はもとも と米国に
留学して いた中国の 留学生であり ､ 1 9 8 4年アメ リカ で U血data ln c.社 (以下 ｢U
I社+ と い う) 社を創立 し､ 五年間にわた っ て Unidata を開発 した｡
1 9 92年､ 岳明はア メ リカで の会社を他人 に譲渡し､ 香港で Pa ci丘ctTni- data(以
148 郭良 ｢中国知識産権第 - 秦+ 南方週末 (199.2.2 6) 5 貢
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下 ｢PU社+ とい う) 社を設立 した｡ その 後､ 1 9 9 4年 ､ p u社とU I社の 間はソ
フ トウ エ ア の 使用許可 に つ い て ラ イ セ ン ス 契約 (Softw ar e distri buti.n Licen se
Agr e em e nt) を締結 し､ 当該契約にお い て ､ P U社に対して 中国､ 香港､ 台湾におけ
る著作権 の ライ セ ン ス を供与 して いた ｡ こ の 契約に基づき ､ P U社はさらに中国の ソ
フ トウ エ ア登録セ ン タ ー に Unidata の 著作権 を登録 した｡
ところが ､ 中国の会社広州雅芳公司 は米国の 仲介会社を通 じて米国か らU I社が製
造した Unidata ソ フ トウ エ ア を購入 し､ 使用 して い た｡ これ に対し ､ P U社は著作権
の侵害を理由に広州雅芳公 司を提訴 した｡
残念なが ら ､ 公刊され たも の を調 べ た限り ､ 本案の結論を入手する こ とはできなか
つ たo 今後､ 特許権と商標権 の侵害訴訟に お い て も ､ 国際技術譲渡及び実施 ･ 利用許
諾の 増加 とともに ､ 並行輸入問題をも直視 しなけれ ばならな い だろう0
1 9 9 2年 9月 4 日第7期全国人 民代表大会常務委員会第2 7 回会議 で改正 した特
許法149は特許権者 の権利に つ い て ､ 第 1I条第 3項の 輸入権利を追加 した150｡ すなわ
ち､ ｢特許権が与えられた後は ､ 法律に別段 の 定めの ある場合を除き ､ 特許権者は ､ 他
人が特許権者 の 許諾 を得な い で ､ 生産 ･ 経営を目的と して ､ そ の特許製品 を輸入 し､
又 はそ の 特許方法によ っ て 直接得 られ た製品を輸入する こ とを阻止する権利を有す
る+ と. した｡
とこ ろで ､ ｢法律に別段 の 定めの ある場合+ とは ､ どの ような場合で あろうか ｡ 同法
第6 2条の 第 1項 は ､ ｢特許権者が製造 し 又 は特許権者 の許諾 を得て 製造 した特許製
品が販売された後､ 当該製品 を使用 し､ 又 は販売 して も､ 特許権 の侵害とみ なさない+
と規定 して い た ｡ 2 0 0 0年 8月 2 5日 ､ 特許法 の第二次改正法 の第6 3条第1項は ､ 本
条文を次 の ように修正 した｡ 即ち､ ｢特許権者が製造 ､ 嘩入 し又 は特許権者の許諾を得て製
造､ 輸入された特許製品又 は特許方法に より直接獲得した製品が販売された後 ､ 当該製品
を使用 し､ 販売 を許諾 し又 は販売 しても ､ 特許権の侵害とみなさない+ と規定 して い る｡
14 9 1984年 3月 12 日第6回全国人民代表大会常務委員会第4次会議採択 ･ 同 日中華人民共和国主席令
第 1 1号公布 ･ 19 8 5年 4 月 1 日施行 ･ 1992年 9月 4 日第 7 回全国人 民代表大会常務委員会第27
次会議の ｢中華人民共和国特許法改正 に関する決定+ に基づ い て改正 した｡
15 0 2 0 00年 8 月 2 5日第 9回全国人民代表大会常務委員会第 17次会議第二次修正により ､ 当条文の 内
容が第 11条第 1項により規定されるこ とになる｡
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これらの条文 か ら見れば､ 並行輸入行為は法により完全に禁 じられて い る｡ 権利消
尽の特許製品は ､ 特許権者が自ら輸入 した特許製品又 は特許権者の許諾を得て輸入 さ
れた特許製品に限られ て い る ｡ 並行輸入業者は ､ 特許権者の 許諾を得ずに 特許製品を
輸入する場合 ､ 現行法に基づ い て ､ 権利消尽 を主張するこ とは不可能であろう. 1
商標品 の輸入権及 び権利の 消尽 につ い て ､ 中国の商標法15 1にお い て は､ 関連する規
定がない ｡ 同姓第3条は､ ｢商標局 の 許可を得て登録され た商標を登録商標と し ､ 商標
登録者は ､ 商標 の専用権を享有 し､ 法 に よる保護を受ける+ と規直して い る が ､ ｢専用
権+ と い う概念は明確に定義されて い ない o 同陰第 5 2条には ､ 登録商標 の 専用権を
侵害する 五 つ の行為を規定 して い るが ､ いずれ に して も並行輸入行為があて は まるも
の で は ない ｡
したが っ て ､ 中国の現行法に つ い て は ､ 一 層明確な解釈が行われない かぎり ､ 商標
晶の 並行輸入 を認 めて い るかを明言する こ とはできない .
ⅠⅠ 香港回帰後の 実状
1 9 9 7年 7月 1 日には ､ 香港は英国か ら中国に返還 された｡ 香港ほ特別行政区と
なり ､ 中央人民政府 の 直轄 とな っ た｡
返還する前の 香港の 特許制度と商標権制度は英国牡に従属 したもの であ る ｡･商標権
は ､ 香港 で は ､ 取引表示条例と商標条例 の 二 つ の 法律で保護され ､ また ､ 英国 を通 じ
て パ リ条約が香港に も適用 され る ことに なっ て い た ｡ 特許 は ､ 香港で ほ､ 1 9 9 7年
6月 2 7日 より前は ､ 専利条例 (旧法) に より ､ 英国特許または欧州特許 で英国を指
定 して い るも の に つ い て 特許 と して保護され る こと にな っ て い た152｡ い わゆる ､ 発明
の所有者で香港に お ける独占権の 取得を望む者は ､ 特許性を有する製品また は方法双
15 11 9 82 年 8月 23 日第 5回全国人民代表大会常務委員会第 2 4次会議採択 ･ 同日全国人民代表大会常
務委員会令第1 0号公布 ･ 1 983年 3月 1 日施行､ 1 9 93年 2 月 2 2日第7回全国人民代表大会常務
委員会第 30次会議改正 ･ 1 9 3年 7月 1 日施行 ､ 200 1年 10月 2 7日第9回全国人民代表大会常務
委員会第 2 4次会議改正 ･ 2 0 0 1年 12 月 1 日施行｡
152 水野清 『ア ジア 諸国における知的財産保護』第Ⅱ部第 4章香港 財団法人 知的財産研究所 1 95 年
2 3 2貢
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方につ い て ､ 英国特許か ､ も しく は発明者が特許付与を望む国の 一 つ として英国を指
定した欧州特許協定158に基づ く特許 の 付与を受ける ことが可能で あり ､ 発 明者は前記
特許が付与された日より 5年以内に ､ 香港で同 一 の もの につ い て の登録出願を行えば､
特許が成立する ｡ 香港特許 の登録は基本的には事務手続き上 の 問題 で あり ､ 関連書類
を全て 提出後約4カ月 で完了する｡
香港間題 に関する中英共 同声明164により ､ 1 9 9 7年より 5 0年 の間､ 香港は特別
行政区と して 高度の 自治が 行われ ､ 基本的には法制度およ び法律の 変更は 行われず､
返遷 される前のまま残され るこ ととな っ たo ただ し､ 香港が中国の 一 部と なっ た時点
で ､ そ の 工 業所有権法が英国の 工業所有権陰に従属 したもの で あり続ける の は不適当
であるため ､ また ､ T R I P S協定に整合させるため､ 香港商標法が 1996年､ 1999
年に二 回改正され ､ 特許絵も1 9 97 に制定され た165. 改正後の香港 の 工業所有権法
は具体的な内容が返還前の 工業所有権制度 の まま存続する ことに な っ て い るが ､ 独自
の 保護シ ス テ ム を有 して お り､ 工業所有権の行使手続きは概ね T R I P S協定の 要求
水準を充た して い る｡
並行輸入 問題 に つ い て ､ 1 99 1年には､ 商標権着か ら税関に対する情報開示請求
事件があ っ た156.
原告ウ ェ ル カム 社 (香港)は ､ 香港で
"
H a z eling
”
商標を付 した化粧品 を販売して
い たo ウ ェ ル カム 社 (イ ン ドネ シア) は ､ イ ン ドネ シア で Ha 2;eling化粧品 を生産 して
おり ､ ウ ェ ル カ ム社 (香 港) は ウ ェ ル カ ム社 (イ ン ドネ シア) に対 して ､ 国内販売権
15 3 こ の協定は 1 9 77年 10月 に発効 した ｡ こ の 協定は ､ 欧州特許庁, 欧州特許に関する実体特許法およ
び付与手続き ､ 欧州特許出願の要件などに関する 178 カ条の諸規定か ら構成されて い る｡ こ の協定
の 定め る手続きに従い ､ 欧州特許庁により付与された欧州特許は ､ 出願人が出願の際に指定した締
約国で有効 であり ､ こ れらの諸国にお い て原則として国内特許と同 - の 効力を有する｡
15 4 香港は､ 古来中国の領土で あり､ 1 8 4 0年 の ア - ン 戦争後イギリ ス に占領された ｡ 1 984年 1 2月 19
日 ､ 中英両国政府は ､ 香港問題に関する共同声明に署名 し､ 中華人民共和国政府が 1 97年 7 月 1
日 から香港に対する主権行使を回復する旨を確認 した｡
15 財団法人国際貿易投資研究所公正貿易セ ン タ ー ｢T R I P S研究会報告書 19 9 8年 3月+ 3 5貢
1 5 6 第 一 審 No .2 6 55/9 1､ 控訴審 No.89/9 2､ 水野清 『ア ジア諸国における知的財産保護』第 Ⅱ部第4牽
香港 財団法人知的財産研究所 19 9 5年 255貢
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のみを付与 したQ とこ ろが ､ イ ン ドネシ ア製 Haz eling 化粧品が輸入業者に より購入 さ
れ､ 香港と マ カオで販売されて い た｡
原告は､ 商標権侵害を理由に ､ 税関に対 し輸入業者名 の開示 を請求した｡ これ に対
し､ 税関長は①原告が商標権侵害の 立証 を行 っ て い ない ､ ②開示 をすると ､ 税関業務
に支障を来す､ ③多大な労力を費やすとの 理由で原告の 請求を拒否 した｡ 従 っ て ､ 原
告は税関長を被告と して 訴訟 を提起 した｡
結束と して ､ 控訴審は以 下 三 つ の 理由を以て 原告 の申請を却下 した｡
①原 告の 要請に協力するには ､ 税関にか かる負担が重 い ｡
②税関業務に不適切な要請で ある｡
③税関業務 の公共性を損なうことになりかねない ｡
つ まり ､ 一 般論と して は ､ 工業所有権者が自ら海外で 生産または販売 した工業所有
権製品に つ い て は ､ そ の 後に 当該工業所有権物が香港に輸入されたと して も､ 工業所
有権侵害の 問題は生 じない の で ある｡
1 9 9 7に制定 した香港 の特許法に は ､ 権利 の 消尽 に関する規定はない が ､ 1 9 9
9年4月 1 6 日に公布 した香港 の 商標法改正法にお い て は登録商標の 権利消尽 に つ い
て次の ように規定して い た157｡
｢第1 9条 登録商標に関す る権利消尽
(1) 第1 7条の規定 (登録商標 の侵害行為) に もか かわ らず ､ 商標権者またはそ
の 同意に よっ て (明示 か黙示 か ､ また は条件つ き か条件 つ き で ない か に関係 なく) 世
15 7http://info.go v.h k/ipd/
Trade M a rks Bills,Gal;etted16 April199 9
1 9. Exha u stion of rights confer r edbyregiste r edtradem ark
(1) Notwithstanding s e ction 17(infringe m ent of registered tr ade m a rk),a Register ed
tradem arkis not in fringed by the us eofthe tr adem arkin relation to go ods, which ha ve be en
ptlt O nthe m arket a nyw he rein the w orldunde rthat trade m ark by the
-
o w ner o r with his
c o nse nt(whether expres s o rim pliedor c o nditio nalor un c ondition al).
(2)subsection (1)doe s n ot ap ply whe re the c o nditio n ofthe go ods ha sbeen changed of
im paired after theyhave bee nputon the m arket, andthe u se ofthe registeredtrade mark in
relatio nto those go odsis detrim e ntalto thedistinctiv echar acter or r epute ofthetradem ark･
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界のい ずれ か の 市場に置かれた商標晶の使用は登録商標の侵害行為とみなさな い ｡
(2) (1) の 規定は市場に置かれた後にその 状態が変更され ､ または損なわれ た商
品､ 及びその商標の独特な品質またはその信用を害する商品に適用 しない ｡+
この 規定により ､ 商標権者が商標権に基づき香港 へ の 並行輸入を阻止する ことがで
きない ことは明らか である ｡
そこで ､ 中国の 大陸側 (以下 ｢中国+ と い う) と香港の 間の 商品流通に より起こる
並行輸入問題 を どの よう に対処す べ きかが問題 となる ｡ 中国も 同 じように並行輸入 を
認める場合なら別 に問題 は起 こらない が ､ も し本章 の第1節で論 じた特許法第 62条が
ただ権利 の 国内消尽 のみ に限り ､ す べ て 工業所有権製品の並行輸入を禁止 するとする
と､ 香港か ら流通 して きた 工業所有権製品に つ い て また別 の条文で規定する必要 があ
るの ではなか ろうか と考 える｡ なぜかと い うと ､ ほ か の規定がない 限り､ 国内消 尽 の
原則に基づき ､ 工業所有権製品が 一 旦国内の市場に置かれて販売され たと した ら ､ そ
の製品 の使用また は販売行為 を工業所有権 の侵害とみなさない と して い るため ､ 香港
と中国は 一 国と して ､ そ の 間の 商品流通も当然に国内消尽原則が適用できる からで あ
る｡ したが っ て ､ 並行輸入業者が中国 - 工業所有権製品を輸入 しようとする場合 ､ た
だ香港か ら輸入すればそ の 輸入 を阻止する ことがで きなくなる｡
ⅠⅠⅠ 立法論上の 課題
知的所有権 の保護基準が 技術開発を促す ことに 十分に配慮し なけれ ば､ 技術的発展
は停滞 し､ 経済成長や国際取引の 拡大も期待で きない ｡ しか しまた ､ そ の ような保護
基準が高すぎたり ､ 知的所有権の 不適切な行使を放置 したりする場合には ､ かえ っ て
技術開発に関する自由な競争が阻害され るばかり で はなく ､ 知的所有権が非関税障壁
と して作用 して 国際取引 の拡大も阻害される158｡
各国の 法研究によると ､ 並行輸入は 工業所有権 の 属地主義原則及び独立原則に違反
するもの で はなく ､ そ の認容される ことが時代 の 趨勢で あると理解される ようになっ
てきた. ただ し､ 現在で は ､ 国際法上 の統 一 的な規定が ない ため ､ 各国は自国産業の
利益の ために並行輸入 に対 して い ろい ろな制限を加 えて い る｡
15 8 木棚照 一 『国際工業所有権法の研究』 日本評論社 1989年 355貢
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日本で は ､ 商標品の 並行輸入 に つ い て ､ - 般的には ､ 商標権の侵害にはならない ｡
ただし､ 並行輸入品に付され た商標と商標権者に係る商標の 表示する出所又 は保証す
る品質が異なる場合は ､ そ の 輸入 ･ 販売する行為が禁じられる｡ 特許製品に つ い て は､
｢B BS アル ミホ イ ー ル 並行輸入事件+ の最高裁判決は ､ 特許権者またはそれ と同視
し得る者が特許製品の 最初 の流通 にお い て 日本 - の輸入に つ い て禁止する合意または
表示を行っ た場合 を除き ､ その 特許製品の輸入 が認め られ ると解 した0
米国では ､ 並行輸入 された 商標晶に対して ､ 商標権者 の住所及び商標品 の製造者が
海外の 製造者 であるか否か によ っ て そ の製品の輸入 の 可否 が異な っ て い る｡ 米国の 商
標権者が米国にお い て 住所を有 して い ない場合は ､ そ の 商標にかかる商標晶 の並行輸
入は禁止されない が ､ 商標権者が米国の 市民もしくは米国にお いて設 立 した会社で あ
る場合は､ その 並行輸入 品 の海外 の製造者が商標権者と同 一 人 または同 一 の コ ン トロ
ー ル に服 して い ない なら ､ 商標権者 か らライセ ン ス などの形式で授権されたと しても ､
その 製品 の 並行輸入が許可 されない と して い る｡ 特許製品の場合は､ 製品 の 所有権の
移動により特許権を含めるす べ て の権利が売主か ら放棄され ると いう論理 か ら並行輸
入を霞 めて い るが ､ ただ し ､ 米国 - の輸入 ･ 再販売を禁 じる意思が明確に表示された
場合にお い て ､ そ の製品 の並行輸入を阻止する ことができる｡ また ､ 米国及び他国に
お いて 特許が如々 の 当事者 に対 して譲渡されまたは独占的実施権を設定され て いる場
合には ､ 米国 の特許譲受人 ある い は独 占的実施権者は自らの 権利に より他国か らの 特
許製品を排除するこ とが で きる o
E U では ､ 工業所有権製品 の 並行輸入は ､ 域内の流通及び域外の 国からの輸入 の双
方で分けられ て い る ｡ 製品の域内の 流通で ある場合に は ､ 共同体の 物の 自由な流通原
則に従 い ､ 工業所有権製品 を 一 度域内の - の 国 で市場化すれ ば ､ 商標品か特許製品か
を問わず ､ 域内の いずれ の 国でもそ の 製品 の再販売を阻止する ことが で きなくなる｡
と ころが ､ 域外 の 国か ら の 輸入に つ い て は ､ 消尽 理論を否定する償向がますます強く
なっ て い る ｡
w TO の精神に適合させるため ､ T RI P S条約などの 国際条約にお い て い ちはや
く並行輸入 を認 める ことが待ち望まれて い る｡ そ の 結果､ 工 業所有権者は市場分割に
よる利益 の最大化が得られない が ､ 世界全体の社会的進歩と生活水準の 向上 ､ 及び合
理的な国際経済体制の 実現には積極的効果があると考える｡
以上 を踏まえ ､ 技術進歩と交流 を促進するた め ､ またはW T Oの 精神と適合させ る
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ため､ 中国がW T Oの加盟に伴 っ て ､ 工業所有権製品 の並行輸入を容認する立法措置
を採る べ きだと考える｡
まず､ 商標品 の 並行輸入 に つ いて は商標 の機能か ら考 えてみれば､ 香港商標法の よ
うな規定が妥当で ある と思 う｡ すなわち､ 商標品が商標権者またはその 同意を得た者
により世界中 の いずれか の 市場に拡布されたと したら ､
､
その 商標晶の 状態や品質など
が損なわれ て い ない場合 ､ 商標晶を製造 した者が商標権者自身であるか ､ それ とも商
標権者 の 関連会社またはそ の ライセ ン ス を受けた着で あ るかに はかか わらず､ す べ て
消尽原則を適用すると い うもの である｡ 製造者によ っ て製品 の 品質が異な っ て い る こ
とにより消費者 の不信をもたらすと しても､ 商標権者自身の商標に対する管理 は不完
全で あるため ､ 自らそ の不利益 を負うべ き であ るo
なお ､ 特許権者はそ の 製品 の第 一 販売及び技術ライセ ン ス に より十分な利益を獲得
できる ため ､ 特許制度 の 目的､ すなわ ち､ 独占的な実施を認 めることに より特許権者
の利益を保証 し､ 発明 - の イ ンセ ン テ ィ ヴを増す こ とも達する ことが で き ､ 並行輸入
は製品 の流通 の 一 環と して ､ 特許権の 保護と矛盾するも の で はなく ､ 商標晶 の並行輸
入と同 じように それ を認 めなければならな い と考 える べ きで ある｡ そ こ で ､ 特許駄第
6 3条 の第1 号の規定をもう - 度見直 し､ 次 の ような規定に修正する必要 があると考
える｡
｢第6 3条 次の 各号 の 一 に該当する場合は ､ 特許権 の侵害とみなさない ｡
(1) 特 許権者が製造 し ､ 又 は特許権者 の許諾 を得て 製造した特許製品が販売され
た後 ､ そ の販売され た市場が国内､ 海外 の いずれで あ るか に かか わらず､ 当該製品を
使用 し､ 販売 し ､ または輸入 したとき｡+
特許権者と製造者 ･ 販売者間の い かな る ｢合意+ 及び ｢表示+ も並行輸入 を阻止 で
きる前提 に はならな い ｡
また ､ 工業所有権者が並行輸入 に対 して 阻害しようとする場合には､ 日本の ｢流通 ･
取引慣行に 関する独占禁止法上 の指針+ の規定の ように ､ そ の 阻害行為は不公 正 な取
引行為と して違法となると規定す べ きである｡
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第 2部 民事的救済
第3章 工業所有権侵害訴訟における過失責任の認定と損害賠償
侵害者に故意又 は過失が あるこ とは 一 般不法行為の 要素と して 考えられて い るが､
特許権等 の 工業所有権侵害訴訟 にお い て ､ 故意又 は過失の 有無をどの ように判断す べ
きであるか ､ また ､侵害者 の 意図に より如何に相応な民事責任を追及するか につ い て ､
各国は異なる規定を設 けて い る｡
特許権等 の 工業所有権は - 般的な財産権が有しない特殊性を持っ て い る ことは いう
まで もな い ｡ そ の 権利 の行使が単 一 の 物品に拘る ことで はな いため ､ 権利が侵害され
た場合､ 侵害者の 故意又 は過共に つ い て容易に挙証する ことは できない ｡ 権利者に十
分な保護を与 えるた めに ､ 一 般不法行為と区別 して ､ 工業所有権侵害訴訟 に おける過
失認定に つ い て格別 な認定規準を設 ける必要があると考える ｡
一 方､ 商品が転々 流通する社会にお い て は ､ 順調な流通秩序を保 つ ために ､ 善意利
用者を保護する ことにも重要 な意義がある｡
それ故 ､ 本章では ､ まず ､ 善意利用者が どの ような範囲で ､ どの ような基準により
保護され る べ き で あるか ､･ また ､ 権利侵害行為とされ る場合､ 故意又は過失に より侵
害者の 民事費任が どの ように 区別 される かに つ い て論述 したい と思う0
第1節 日本の 過失推定規定と賠償責任
関連規定
日本で は､ 民法7 0 9粂は ､ ｢故意又 ハ 過失 ニ 因リテ他人 ノ権利ヲ侵害シタ ル 者 ハ 之
ニ 因リテ 生 シタ ル 損害ヲ賠償 ス ル 責 ニ 任 ス+ と規定して い る｡ 工 業所有権侵害は原則
と して 同条の ｢権利侵害+ に該当するとされ てお り ､ 工 業所有権者は本条の 規定によ
り ､ 故意または過失 の あ る侵 害者に対 し被 っ た損害に つ い て賠償 を請求する ことがで
きる｡
｢故意又は過失+ が侵害者 の賠償責任の 前提と して 本条に規定されて い るが ､ 日本
工 業所有権侵害訴訟 にお い て は ､ ｢無過失+ で ある善意利用者 の 責任免除を羅 めるケ -
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ス が殆 ど見られ ない o 公刊裁判例を見る限り ､ 秘密意匠権にか かる - 部 の侵害訴訟 を
除き､ ほ ぼ例外なく侵害者 と して 提訴された利用者には過失があると認定 して い る1｡･
利用者が他人 の権利を侵害する ことを知らな か っ たと しても､ 利用者に過 失があ ると
推課される ことが多 い ｡
その 主な原 因は ､ 日本特許法 ､ 意匠法等関連法律にお いて は ､ 侵害行為に つ い て の
過失推定規定があるからで ある｡ ｢故意+ 又 は ｢過失+ の 認定につ い て ､ 日本特許牡第
10 3条は ､ ｢他人 の特許権又 は専用実施権を侵害 した者は ､ その 侵害行為に つ い て過
失があ っ たもの と推定する+ と規定 して い る｡ 要するに ､ 日本で は､ 特許権侵害行為
になるか どうか を判断するとき ､ 利用者が自分に は過失が な い ことを証明するために ､
- 般不法行為より厳格な挙証責任を負わなけれ ばならな い Q 発明 の善意 の 実施は ､ 原
則と して単なる特許絵第1 7 5条 の規定範囲内にお い て認 められて い る2｡
日本実用新案法に は ､ 過失推定に つ い て の 規定がない が ､ 過失推定に より利用者の
行為が実用新案権侵害行為 であると認定 した判決が あっ た｡ 昭和 5 7年大阪地裁 で争
つ た ｢手軽袋 の提手事件+ にお い て は ､ 被告会社が自ら製造 した製品 に つ い て ､ 他人
の 実用新案権に抵触 しない との 鑑定を弁理士か ら受けて い たにもかかわ らず ､ 大阪地
裁は他に侵害認定を覆すに足りる証拠がな い と述 べ ､ 被告が 実用新案権を侵害する こ
とを過失に より知らなか っ たと認 定し ､ 善意の 利用を認 めなか っ た3Q
意匠法第4 0条は特許法第1 0 3条と同様 な規定を設 けて い る｡ ただ し ､ 秘密意匠
に係る意匠権又 ほ専用実施権の 侵害に つ い て ､ 過失があ っ たもの と推定 して い な い ｡
日本商標法にお い て は ､ 同旨の 過央推定条項は規定されて い ない が ､ 第 5
■
9条 ｢再
審により回復 した商標権 の 効力 の 制限+ から見れば､ 同様に､ 取消され ､ 若 しくは無
効とされた商標登録に係る商標権が再審に より回復 した場合の み ､ その 商標権の 効力
は再審 の 請求の 登録前にお ける当該登録商標 の 善意の使用に及ばない ｡ 換言すれ ば､
おそ らく有効な商標登録 に係る商標権に つ い て は ､ 例え善意の 利用 で あっ て も ､ 権利
1 増井和夫 『特許判例ガイ ド』 有斐閣200 0年 3 2 6頁
2 再審により回復 した特許権 の効力は ､ そ の再審の請求の 登録前における当該発明 に つ い て の 善意の実
施に及ぼさない と いう規定である｡
3 大阪地裁昭和 5 9年 10 月3 0日判決､ 昭和 57年 (ワ) 第7 2 73号､ 昭和 58(ワ) 第7 2 2号､ 判例タ
イ ム ズ 543号 2 63頁
- 134-
の侵害に なると言われる可能性が高い で あろう｡
ⅠⅠ 会社に つ いて の 過失推定
特許発明利用者の 過失有無の判断に つ い て は､ 大阪地裁平成 6年の ｢ガス 感知素子
事件+ 4に お い て ､ 畿つ か の 判断基準が示され た｡
本件の 披告会社の 代表取締役Y lは ､ 昭和 6 0年頃､ 原告の元代表取締役A と商談
をした上 , 原告会社の 輸出用に製造したセ ンサを被告会社により購入 して 国内で販売
すること に合意 した ｡ 本件製品はもともと原告会社の 不良品であり ､ 本件製品を販売
するた め､ A の 指示を受けて ､ 被告会社 の従業員Y 2が再生処理 の 作業を行 っ た. 昭
和6 1年2月 ､ A は原告 の代表 取締役社長を退任 し､ 代表権 のない 取締役会長に就任
した｡ に もか かわ らず､ 被告会社は平成 5年まで原告会社 の製品を販 売し続けた｡ よ
っ て ､ 原告会社は特許権侵 害を理由と して被告会社､ 被告会社の 代表取締役及び被告
会社の従業員Y に対 し提訴 したo
大阪地裁は ､ 被告らの 過失責任 につ い て ､ 次のように認定 した｡
まず､ 被告会社の 過失 の 有無に つ い て ､ 大阪地裁は､ 被告会社 の代表取締役に過失
がある か どうかに よ っ て判断す べ きで ある と判示 したo
そ して ､ 被告会社及 びそ の代表取締役の 過失につ い て ､ ｢まず､ 本件特許権の侵害に
つ い て は ､ 特許法 1 0 3条に より過央が あっ た もの と推定され るか ら､ 被告らと して
は ､ そ の 責任 を免れ る に は抗弁と して 過失が存在 しな い こ とを証 明 しなけれ ばならな
い
｡ そ の抗弁の 内容は ､ 原告 の主張する ､ ①本件特許権 の存在を知 らなか っ たこ とに
相当 の 理由が あっ た こ と､ または②本件特許権 の 存在は知 っ て い たが ､ イ号物件が本
件特許発 明の 技術的範囲に属■しない と信 じるに つ い て 相当 の 理由があ っ た ことが代表
的なもの では あるが ､ それ に 限定される と解す べ きではなく ､ 自己 の行為が本件特許
権を侵 害 しない と信 じる に つ いて 相当の理 由が ある場合 一 般 を含む と解す べ き+ で あ
ると い う意見が示された｡ 本件に即 して 言えば ､ すなわち被告ゐ代表取締役 ひ い て は
被告会社が ､ 係 争物件が流通 を予定された原告 の 正規の 商品 で あり原告の 元代表取締
4 大阪地裁平成 8年2月 29 日判決､ 平成6年 (ワ) 第426 3号､ 平成 7年 (ワ) 第3 8 9 3号 , 判例時報
15 78号 1 13頁
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役が原告にお い て そ の 販売に当たる正当な権限を有すると借 じるにつ いて 相当な理由
がある場合には､ 過失が存在 しな い もの と判断される可能性がない とは言 えない ｡ と
ころが､ 事情調査により ､ 係争物件に つ い て 被告会社の 取引数量の 急増が不審に思わ
れるため､ 結論として は ､ 無過失 の抗弁を採用するこ とが肯定されず､ 被告会社が特
許権侵害につ い て損害賠償賓任 を負わなけれ ばならない ことになっ た｡
ただ し ､ 被告会社の代表取締役Y l及びそ の 従業員Y 2の損害賠償責任に つ い て ､
Yl に被告会社の 代表取締役と して の職務を行うに つ き重大 な過失があると いう こ と
はできず､ Y 2と して も､ 原告 の創業者の 一 人 でもあるA の 指示 の 下で行 っ て い る作
業が原告の 承諾に基づく適法な作業で あると信 じて も無理か らぬと ころが あると いう
べ きである から､ 披告y l及びY 2に対する損害賠償請求が否定された｡
本件は ､ 事件の 特殊性が あるが ､ 日本特許権侵害 の過失認定に関する重要 な判決と
言えるだろうo 本判決の 内容をまとめる と､ 特許権侵害の過失認定に つ い て の幾つ か
の 基準が適用され る ことが わか っ た｡
(1) 特許権侵害訴訟 に お いて ､ 被告は特許法第1 0 3条に より過 失があ っ たもの
と推定され るが ､ 被告に自己 の行為が特許権を侵害 しな い と信じる相当 の 理由がある
場合､ 無過失が認 められ ､ 損害賠償責任を負わない ｡
(2) 会社の故意や過失は代表取締役個人 の 故意や過失の 有無 に よ っ て 判断する｡
(3) 会社の代表取締役個人に 過失が あっ たと して も､ 職務を行うに つ き重大な過
失が な か っ た場合､ そ の個 人 に対 し損害賠償責任を追及 しない ｡ ただ し ､ 会社と して
は ､ そ の代表取締役 の過 失 により他人 の特許権を侵 害した場合､ 損害賠償責任を負う
べ き で ある ｡
ただ し ､ 自己 の行為が他人 の権利を侵 害しない と信 じる相当の 理 由が ある ことをど
の ように証 明す べ きか は問題 で ある｡ 本判決は こ の 問題 に つ い て 明示 しなか っ た ｡ 前
記 ｢手軽袋 の握手事件+ に お い て ､ 弁理 士 か ら の 鑑定書も ｢相当の 理由+ にならない
なら ､ どの ような状況で あれ ば ｢相当 の理 由+ があると言えるの か ⊥ 層明確にする必
要が あるだ ろうo
ⅠⅠⅠ 過失推定の 適用除外
日本 では ､ 特許法1 0 3条等の 規定により ､ 他人 の 特許発明等を無断で利用 した者
ー 1 36-
に対 し､ 原則と して 過失が あると推定する｡ 但 し､ 最近の裁判例を見ると ､ 過失推定
が適用 されない 場合がま っ たくない と は言えない ｡
下級審の 判決で あるが ､ 平成1 3年 7月 2 6日に判決された ｢壁紙糊付機事件+ 5に
おい て ､ 大阪地裁は ､ 過失推定の適用除外を示 した｡
本件の 特許権者は平成 1 0年1 1月 2 0日 に本件の発明に つ いて 特許出願 し ､ 平成
1 2年1月 1 4日に 特許登録を行な っ たが､ 特許権の 特許公報発行日は平成1 2年3
月 1 5 日 である｡ 被告は ､ 本件特許権の 登録日 の 翌 日で ある平成1 2年1月 1 5日か
ら本件の 特許発明を利用 した製品を販売 した ｡
大阪地裁は ､ ｢特許汝1 0 3条に よ り過失が推定され る根拠は ､ 特許権の存在が公示
されて い る ことに あるか ら ､ 特許権登録後 であっ て も､ 特許公報の発行が行われて い
ない期間に つ い て は ､ 過失推定の根拠 を欠く o したが っ て ､ 原告が損害賠償を請求し
得ると して も ､
'
本件特許権の 特許公報が発行された平成1 2年 3月 1 5 日 か ら､ 被告
が旧 8 - E Dラク ー ン A u t o 及 び旧 ラク ー ン (2) の販売を行っ て いた 同年5月 9
日まで の期間 に つ い て にすぎない ｡+ と判示 した｡ よ っ て ､ 裁判所は､ 特許権 の存在が
公示 されて い ない期間に販売され た製品に つ い て は ､ 過失の推定がで きない た め､ 原
告の 損害賠償請求を認 めなか っ た｡
本件の 判決は ､ 過失推定の 適用を除外す る 一 例を挙げた . しか し､ こ の ほか に ､I どの よ
うな場合 には ､ 過失推定の 適用が除外 でき るか ､ また ､ 過失推定の適用が除外できない場
合には ､ 被告が どの ような証拠をも っ て ､ どの ような法的根拠に基づ いて過失推定を引っ
く り返すこ とができ るか に つ い て は ､ 明確 にされ て いない ｡
ⅠⅤ 軽過失に よる減額賠償
権利侵害者に故意又 は重 大な過失がなか っ た場合､ 裁判所は ､ 損害 の賠償額を定め
る とき､ そ の過失の 状況 を参酌 して 判断するこ とが できる とい う規定は ､ 日本特許法 ､
実用新案法､ 意匠法､ 商標法の い ずれにも設けられて い る6｡ しか し､ これ らの規定に
より ､ 必ず しも軽過失であれば ､ 損害賠償額が減額され るこ とが でき るとは 言えな い ｡
5 大阪地裁平成 13年 7月 2 6日判決 ､ 平成 1 2年 (ワ) 第4 184号､ LEXrDB28061576
6 特許法 10 2条 4項､ 実用新案法2 9条 4項 ､ 意匠法3 9条 4項 , 商標法3 8条3項参照
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大阪地裁昭和5 9年1 2月 2 0日判駄で は ､ 裁判所は ､ 係争製品につ い て の被告の 販
売数量が非常に少ない こ とを理由と して ､ 軽過失による損害賠償額を減額する余地は
ない と判断 した7｡ 軽過失により賠償額を減額で きるか どうか につ い て判断するに際し ､
①特許権等の侵害につ い て は 巨額の 賠償に応 じなけれ ばならな い こと ､ ②侵害となる
かどうか微妙で ある こと ､ (雷別個独立 に同 - の発明 を創作 して 特許発明等を実施 した
ような場合である こと等の 条件を考慮す べ きで あると いう学説もある8｡ 本判決は①と
同 じような見解に より ､ 軽過 失による賠償額 の減額を否定 した の だろう｡ こ の 間題 に
つ い て ､ 私 は､ 一 層慎重な検討が行われる必 要があ ると考えるo 故意又 は重大 な過失
がなか っ た とき､ 裁判所は損害額を参酌する ことがで きるとい う規定の法意から考え
れば､ 損害賠償額を減額で き るか どうかに つ い て判断するとき ､ 特許権等の侵害に よ
る賠償額が 巨額で ある ことは条件とされ る べ きで はなく ､ 権利侵害者の主観的意図が
考慮の 中心 とされ る べ きで ある ｡ 換言すれば､ 権利侵害者が軽過失であ っ た ことに つ
い て十分な証拠が あれ ば､ もとの 損害賠償額が巨額で あれ ､ 僅かな金額で あれ ､ いず
れも損害賠償額を減額す べ き で ある｡ なぜならば､ 軽過失侵害が侵害となる か どうか
が非常に微妙 で あるため ､ 故意又 は重過 失侵害者と同様な責任を追求する こ とが あま
りに も不公平をもた らすおそれがある か ら､ こ の ような不公平 を避ける こ とこそ こ れ
らの規定の 目的で あると い える か らで ある｡ 損害額が 巨額で ある とき ､ た とえ侵害者
が軽過失で なく て も ､ そ の 負担能力等を考慮 した上 ある程度 の減額を行 うことも考え
られ るが ､ だか らと い っ て損害額が 巨額で なけれ ば減額できな い とい うわけで はない ｡
実際に は ､ 軽過失に よる特許権等の 侵害は少額で ある場合が 多い ｡ 侵 害者が 大量 の製
造､ 販売を行うとき ､ 事前の 市場調査等によりそ の製造､ 販 売する製品が権利侵害製
品である ことを知 らな い こ とは極めて 少な い ｡ したが っ て ､ 侵 害者が軽過失で ある場
合､ 損害額が巨額で ある か少額で ある か を問わず ､ い ずれもそ の損害賠償額の 減額が
考慮され る べ きで あると考える｡ 巨額の 賠償額だ け減額の 対象と して取り上 げられ る
と ､ お そらく侵害額が多けれ ば多い ほ ど得だと い うような錯覚を侵害者に起 こさせ る
だろう｡
7 大阪地裁昭和5 9年 12 月 2 0日判決､ 昭和 58年 (ワ) 第4738号､ 判例時報 1 13 7号 13 2頁
8 生駒正文 ｢軽過失の 参酌の 意義+ 『特許判例官選 (第2版)(別冊ジ エ ク ス 86)』1985年 199頁
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第2節 中国に おける善意利用者の認定
過失に つ い て の権利者の 挙証責任
中国特許法及 び商標法は ､ 従来か ら善意利用者に対する保護 を重視 して い る ｡
中国特許法第6 3条第2項は ､ ｢生産経営目的で使用或い は販売 した者が ､ 特許権者
の許可 を得ず製造､ 販売され た特許製品或い は特許方法によ っ て直接得られた製品で
あること を知 らな か っ た場合､ そ の製品 の 合法的な出所を証明することがで きれば､
賠償責任はな い+ と規定 し ､ 善意 の使用者又は販売者を保護 して い る｡ 中国で は ､ 実
用新案権及び意匠権は発明特許と同様 に ､ 特許法により保護されて い る か ら､ 同条の
規定は 実用新案権及 び意匠権にも適用される｡
中国商標法に お い て は ､ 同 じ文言 の 規定は存 しないが ､ 商標法第38条は､ ｢登録商
標を盗用 して い る商品 で ある こと を明らかに 知っ て販売する こと+ を登録商標 の 専用
権侵害行為の 一 つ と して 規定して い るo 換言すれば ､ 商品販 売者はそ の 販売する商品
が登録商標 を盗用 して い る商品で ある ことを知らなか っ た場合ならば ､ 登録商標 の 専
用権侵害行為 にな らな い ｡
1 9 95年北京高級人民法院で判決 した ｢グ レ ー ドア ッ プ可能の マ ザ ー ボ ー ド事件+
で は ､ 善意利 用者に 対す る保護を 一 層明 らか に した9o
本件原告は グ レ ー ドア ッ プ可能 の マ ザ ー ボ ー ドに つ い て実用新案権を有 して い る｡
1 9 9 4年､ 北京にある被告会社はあ る電子設備会社の 要求に応 じ､ 訴外 A社に委託
して 深t)frか ら3 8 6/4 8 6CP Uボ ー ド五枚を購入 した. その 後､ 被告会社 と電子設
備会社が合意 に達 しなか っ たため ､ 購入 した C P Uボ ー ドを販売に出 した ｡ 原告は被
告の販 売 した製品が原告 の 実用新案権を侵害 したもの で ある と主張 し､ 被告か ら買 っ
た C P ロボ - ドを証拠と して 北京市中級人民法院に実用新案権侵害訴訟 を提起 した100
9 北京市高級人民法院知識産権審判庭編 『知識産権審判案例要覧』法律出版社 19 9 9年 1 4 2頁
10 中国で は ､ 実用新案権､ 意匠権は発明特許権と同様に ､ 特許法 (中国語で ｢専利法+ という) により
保護され て い る｡ 発 明特許権 ､ 実用新案権 ､ 意匠権は保護期間など個別の面にお い て異なる規定が
あるが ､ 過失認定などの 共通条項は何れ にも適用されるo
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差止請求の ほか ､ 実用新案権侵害製品の差押え､ 謝罪及び 4 0万人民元 の損害賠償も
求めた｡
一 審北京市中級人 民紘院は ､ 被告の 販売した製品に含まれ る技術が原告の 実用新案
権のク レ - ム範囲に属する と認 めたが ､ 被告に権利侵害責任があるこ とを否定した｡
本判決にお い て ､ 中級人民法院は次 の ように判示 した｡ すなわち､ ｢深研か ら 3 8 6/
4 8 6 C P Uボ ー ドを購入 しか つ それ を販売する被告の 行為が ､ 当該製品が実用新案権
侵害製品 で あるこ とを被告が知 っ て い る下で なされ たか どうか に つ い て ､ 原告は十分
な証拠 を提出できなか っ た ､ か つ ､ 訴訟前に ､ 当該製品が実用新案権侵害製品で ある
こ とを原 告が被告に通知 しなか っ たため ､ 特許法第 6 2条第2項 (すなわ ち改正特許
法第6 3条第 2項) の規定によ･り ､ 被告の 行為が実用新案権侵 害にならな い+ 11｡ 原
告の 訴訟請求が全て 棄却され た｡
二審北京市高級人民法院も 同 じ理 由で ､ 一 審判決を認容 した ｡ 一 審 ､ 二 審の 訴訟費
用は全て原告が自己負担する もの とされた｡
本判決に 示され たように ､ 日本と異なり ､ 中国で は ､ 工業所有権侵害訴訟 にお い て
も､ 一 般不法行為と同様に ､ 利用 者の過失に つ い て権利者に挙証責任がある . 権利者
は十分な証拠を提出できなければ､ そ の権利 の行使が認 められない ｡
本判決は ､ 原 告が訴訟 を提起す る前に係争製品が実用新案権侵害製品である こ とを
被告に通知 しなか っ た こと も原告の請求を棄却する 一 つ の 理由と して 示 したo しか し､
も し原告が訴 訟 の 前に既に被告に対 し権利侵害を警告 したならば､ そ の損害賠償請求
が認 められる の か ､ また ､ も し被告が実用新案権侵害に つ いて の 警告を受けた後､ 引
き続き実用新案権侵害製品 を販売 した場合､ そ の 賠償範囲は警告を受けた後 の原告に
対する損害に止 まるか ､ そ れとも警告前の係争製品の 販売も損害賠償 の範囲内に入 る
か に つ い て ､ 本判決は言及 しなか っ た｡ こ の 間題 に つ い て の 議論は､ ほ か の 関連解釈
や判決などに も見 られな い ｡
本判決に存在するもう 一 つ の 問題は ､ 被告が判決 を受けた後引続い て係争製品 を販
売できるか どうか に つ い て 明示 して い ない こ と である｡ 判決は ､ ｢被告の行為が実用新
案権侵害に ならなヤ､+ と判示 し､ 差止請求を含む原告の 全て の請求を棄却 した o しか
し､ おそ らく だか らと言 っ て被告が係争製品を販売 し続ける ことができる とい うわけ
11 北京市高級人民法院知識産権審判庭編 『知識産権審判案例要覧』 法律出板社19 9 年 14 貢
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ではない だろう｡ 訴訟 により ､ 被告は自分 の販売 した製品が他人の実用新案権を利用
したことをすで に知るようになっ たため ､ この後引続き係争製品を販売する と＼ もは
や善意 の利用者で は なく ､ そ の故意による侵害に対 し権利者が改 めて 賠償責任を追及
する ことができるだ ろう｡
ⅠⅠ 善意利用者規定の適用除外
特許法第 6 3粂に規定されて い るように ､ 中国で は､ 善意利用者は単に ｢生産経営
の 目的で使用或 い は販売 した+ 者に限 られ て い る ｡ 製品の製造に より他人 の 特許権を
侵害した場合 ､ 原則と して 善意で ある ことは認 められ ない｡ 他人 の 商標権 を利用 した
場合も同 じで あるo 1 9 9 9年9月 1 7日 ､ 中国上海市第 一 中級人民法院は特許権侵
害訴訟事件にお い て ､ 利用者が係争製品の 製造者で あり､ 善意利用者の免責条項が適
用されない こ とを理由と して ､ 特許権者で ある日本企業 (原告)に勝訴 の 判決を下 し
た12｡
日本法人で ある原告は主にオ ー トバ イ ､ 自動車 ､ エ ン ジ ン等を製造する大企業で あ
り､ ｢内燃機関のデ コ ンプ+ 装置の発明に つ い て 中国で の特許権を有 して い る ｡ 被告が
原告の 特許発明を利用 した エ ン ジ ン を訴外第三者 か ら購入 して ､自ら の製造 したス ク
ー タ ー に取り込 んだ ｡ 被告 の行為に対 し ､ 原告 は特許侵害行為の 即時停止及 び損害賠
償､ 謝罪等を請求 し､ 訴訟 を提起 した o 被告 は ､ ス ク ー タ ー に使用する エ ン ジン が外
部か ら購入 したもの で あり ､ 特許侵 害製品で ある こ とを知 らなか っ たため ､ 特許法の
規定に より ､ 被告の使用行為は特許権侵害を構成 しない と主張した ｡
被告 の 主張 は上海市第 - 中級人民法院で認 められ なか っ た. 本判決 は ､ ｢被告が他人
の許可を得ずに製造 して 特許製品と他 の 部品 とを組み立て て 一 つ の製品と した ことは､
製造行為と見なす べ きで ある ｡ こ の ほ か ､ 市場で該 エ ン ジン の製造者 ､ 商標及びそ の
他の識別標識 を明記 して い ない 『内燃機関の デ コ ン プ装置』 を有する エ ン ジ ン を取り
付けた ス ク ー タ ー を販売 し ､ 他人に被告が エ ン ジ ン の 製造者で あり､ ( 単なる) 使用者
で な い と誤 認させ たため ､ 被告は該 エ ン ジン の 製造者と見 なされる べ き で あり ､ 製造
12 中島敏 ｢『内燃機関のデ コ ン プ装置』 特許権侵害事件+ AIPPI 月報 19 9年4 4巻 12号8 貫
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者と して の 法的責任を負わなけれ ばならない+ と認定 した13｡
商品 の 流通が極めて速 い 現代社会にお い て ､ 商品 の販売者に対 し全 て の 商品が他人
の権利 を侵害して い るか どうか を - 々 確認する ことを要求する ことは不可能で あるた
め､ 無過失である場合 ､ 販売者が善意利用者として 民事責任を免除される ことになる｡
この 点に つ い て ､ 製造者と販売者 は違うo - 般に は ､ 製造者が自らの 製品 に つ い て専
門的な知識があり ､ か つ ､ 製品を製造するために ､ 市場調査等も常に行っ て おり ､ 製
品に つ い て の合法性の 保証が製造者にと っ て当然 の義務で ある｡ したが っ て ､ 中国の
特許法 ､ 商標故にお いて は ､ 製造者が善意利用者の 範囲 から除外されて い る ｡
ただ し ､ 本判決にお い て ､ 特許製品と他 の部品との組み立て により製造 した新 しい
製品 の販 売も侵害製品の 直接製造と同様に見なされ て い る｡ そ こで ､ 特許法第6 3条
に規定する ｢生産経営の 目的で使用+ する行為は い っ た い どの ような行為で あるか と
いう疑問が生 じて きた o 本判決に よ ると ､ おそ らく ｢生産経営の 目的で使用+ する行
為は社内使用 に限 られ るだ ろう｡
第3節 米国に お ける侵害者の 過失と損害賠償
特許権者の通知義務
米国 では ､ 商標法第 3 2条 (1 5 ロS C S Se ct.114) の(2)は ､ 無過失利用者に対する
商標権者 の 権利行使が差止 請求に 限られ ると明確に規定 して い る14｡ 特許法にお い て
13.中島敏
｢『内燃機関のデ コ ン プ装置』 特許権侵害事件+ AlP PI月報 1 9 99年 4 4巻 1 2号 15頁
14 United States Code
TIT L E1 5C O M EME R C E ANDT RAI)E
C E A PT E R2 2T R A D E･A4A R E S
Se ct.11 14.Rem edie s,' inBin ge ment,
'
in n o centinfringez nent by printe rs andpublishe rs
(2)Notwithsta nding any other pr ovisio nofthisAct, the rem edie sgiv e nto the o wn e rofa right
infrin ged u nder this Act o rto a pers on bringing an a ctio n u nder s ection 4 3(a) [1 5U S C S Sect,
11 2 5(a)】shall belimited a s企)llo ws:
ー 1 42-
は､ 同 じような規定はない が ､ 特許製品で ある こと を明記する ことが特許権者が換害
賠償を請求できる前提条件と して 規定されて い る15o
米国特許法第 2 8 7条に より ､ 特許権者及びそ の ライセ ン ス を受けた特許製品 の製
造者又は販売者には ､ そ の 製造 ･ 販売する製品が特許製品である ことを公衆に通知す
る義務が ある｡ そ の 通知方法は ､ 製品の 上 に直接 ｢特許製品+ と いう文言を明記する
か ､ それ とも上記 の 内容が記され て い るラ ベ ル を特許製品につ けておく か ､ いずれで
も構わな い ｡ 特許権侵害訴訟 にお い て ､ 特許標記 を しな か っ た場合､ 権利者は被告に
対する特許権侵害を警告 した こと ､ 及 び被告が警告後に特許製品 の製造､ 使用又は販
売を継続 して い た こと を証明 しなければならない ｡ さもなけれ ば､ 特許権侵害に対す
る如何なる訴訟 にお い て も ､ 特許権者は損害賠償を求める ことが できない ｡ 警告によ
り特許権侵害を通知 した場合ならば､ 請求でき る損害賠償の範囲は警告後の 損害に限
仏)w here anyinfringer o rviolatoris e ngagedsolelyin thebusin e s ofprinting the m a rkor
violating m atter fo r other s a nd establishe sthat he or she w as an in noc e ntinfringer o r
in n o c ent violato r, the o w n e r ofthe rightin fringed o rpers o nb ringlng the a ction under
se ctio n4 3(a)【15U S C S Sect. 11 25(a)]shallbe e ntitled a s againststlCh infringeてOr vi01ator
o nlyto an injtlnCtion againstfutureprinting.
15 1Jnited State sCode
TIT L E3 5Pate nts
Sect.2 8 7Li mi ta ion o ndam ages and othe r r e m edies;m arking a ndn otice
(a)patente es, andpers o n s m aking o r s el ing any pate nteda rticle for or tlnde r the m , m ay giv e
n otice to the public that t he sa me is pate nted, eithe rby 丘Ⅹingthereo n the w o rd
``
patent
'
o rthe
abbreviation 〟pat
”
, togethe r with the n u mber of t he pate nt, or when , from the cha ra cter ofthe
article, th is c an n otbe do n e, by 丘xingto it, or to the package whe r ein o ne o r m o re of the m is
co nt ain ed, alabelc o ntainingalike notice･ In the e v e ntof 血･ilu r es oto m a rk, n oda mages shaLn be
r e c o v e r ed bythe pate nteein any a ction fo ri且 fringe m e nt, e x c epto npr o ofthattheinfringer was
notified oftheinfringe ment and contin uedtoin fringe there after, in which event da m ages may
be recov e r ed only fo r in 払 nge ment occtlring after s uch n otice･ Fi血 者 Of an a ction for
infringe m e ntshallc o n stitute su ch n otic e.
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られて い る16｡
本条の 適用に つ い て は ､ 幾つ か の判駄により解釈されて きたo 1 9 3 6年最高裁ま
で争っ た W in eRailw ayApplia n c e事件は - つ の重要な判例で あっ た17.特許権者 W in e
Railw ay Applia nc e社は特許権が付与された後､ 自ら特許製品を製造 ･ 販売 した こと
も､ 他人 に特許実施権をライセ ン ス した こともなか っ た｡ 特許権侵害に つ い て ､ 特許
権者は被告に対 し如何なる通知も行わなか っ た｡ にもか かわらず最高裁判所は特許権
者の損害賠償請求を認めた ｡ そ の 理 由は ､ 特許法第2 87条に規定する通知 の方式 ほ
い ずれ も特許権者又 は そ の 授権 した者の製造 ､ 販売 した特許製品が存在する こ とを前
提条件と してお り ､ 特許権者自身が従来か ら特許製品の製造又 は販売を行わず ､ か つ
他人に ライセ ン ス した こ ともま っ たくなか っ た場合 ､ こ の 前提条件が失われ ､ 特許権
者の通知義務も免除され る ことがで きるか らで ある18｡
また ､ 方法特許に つ い て ､ 特許法第2 87条 の規定を適用せず ､ 特許権者 の 得られ
る損害賠償額は侵害者に 対する通知を行 っ た後 の損害額に限らない とい う判決が ､ 連
邦巡回裁判所が1 9 8 3年に 下 した Bandag事件の 判決で ある19. 連邦巡 回裁判所は､
判決にお い て ､ 次 の ように判示 した ｡ つ まり ､ 特許法第 2 8 7条は ､ 特許権者はそ の
特許製品 (pate nted article) にお い て特許権を有す る ことを標記す べ きで ある と規定
して おり ､ 換言すれ ば､ 生産過程又は方法 (pr o c e s s o r m etbod) の特許は製品特許と
異なり ､ 本条 の規定を適用 しない と解され る べ きで ある20｡
1 9 9 5年 Lo r al F air child事件に お いて は ､ 特許法第2 87条の適用 に つ い て
一 層
深 い解釈が行 われた21｡
本件 では ､ 特許権者がそ の過去 の ライセ ン シ ー に対 し特許権侵害訴訟 を提起 した｡
被告は特許権者がそ の 製品に つ い て 2 8 7条に規定する標記義務を行わなか っ たため ､
16 A m stedlndustries,In c. v. Buckeye. Steel Ca sting Co,2 4F. 3d 178, 187, 3 0U･S･P･Q2d1 4 6 2(Fed･
Ciェ 19 94)
1 7 W ine Railw ayAp plian c eCo . v. Enterpris eRailw ayEquip m entCo･ , 2b7 U･S･ 38 7(19 3 6)
1 8 W ine Railw ayAp phan c eCo . v. Ente rprise R ailw ayEquip m entCo. , 2 9 7U･S･ 38 7(1936)
1 9 Bandag,In c. v. Gerrard Tir eCom pa ny,In c. , 7 0 4F.2d157 8(Fed. Cir･ 19 83)
2 0 Bandag,Inc. v. Gerr ard Tire Com pa ny,Inc. , 7 04 F.2d15 78(Fed. Cir. 1 983)
2 1 Lo r alFair childCo rp . v. Ⅵctor Co ., 9 0 6F. Sup p.8 1 3(E,D,N .Y.1995)
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侵害行為により発生 した特許権者に対する訴訟前の損害が賠償の範囲から控除される
べ きで あると主張 した｡ 本件特許には ､ 製品特許及び方法特許が共に含まれて い る｡
ニ ュ - ヨ
ー ク地方裁判所は ､ 方抜粋許につ い て ､ 標記できるもの が存在しない ため､
2 8 7条の 規定を適用 しない と釈明 した 一 方 ､ 本件の ような場合には ､ 特許権者が製
品特許及び方法特許を共に有するため ､ 有形 (tangible) の もの を利用 して方捷特許
を表明する ことがで きるの で ､ 特許権者が 2 8 7条に従 っ て そ の製品に つ い て通知義
務を履行 しなけれ ばならない と判示 した22｡
なお ､ 裁判所は ､ 特許侵害者と して訴 えられる被告がライセ ン シ ー で ある場合､ 特
許通知が必要 である か どうか と い う問題 につ い て も検討を行 っ た｡ 結論と して は､ 被
告がライ セ ン シ ー と して本件発 明が特許発明で あるこ とを認識 して い るか も しれ ない
が､ ｢2 8 7粂 の通知 の 要素につ い て判断するとき､ 侵害者 の認識又 は理解による べ き
で はなく ､ 特許権者の行為 に着目 して考慮す べ き である+､ ｢それ は (2 87条 の 通知
義務が履行された か否 か)､ 被告が特許 で ある ことを知 っ て いる か ､ 又 は自分の 侵害行
為を認識 して い る かと無関係で ある+ 23Q それ故に ､ 裁判所は ､ 特許権者が訴 訟を提
起する前に特許侵害に つ い て 被告に通知 しなか っ たため ､ 訴訟前の損害につ い て の 特
許権者 の賠償請求を認 めなか っ た ｡
上述 したように ､ 米国で は ､ 特許法にお い て無過 失利用者 の賓任免除を直接に規定
して い ない が ､ 実際には ､ 無過失利用者に対する特許権 の行使は商標権 の行使と共通
なと こ ろがあ る と言 える ｡ いずれ も権利者 の差止請求に つ い て は ､ 別に利 用者が権利
の侵害を知 っ て い る か知 らな い か を問わな い が ､ 損害賠償請求 に つ い て は ､ 利用者の
過失の 存在 (特許権 の場合 ､ 特許権者の 通知 又 は警告義務の 履行) が必要な要 素で あ
る と考えられて い る o 特許権に つ い て より厳密に い えば､ 形式的には ､ 利用者 の 過失
の 存在が侵害行為 の成立条件とされて い ない が ､ 実質的には ､ 利用者が特許権者か ら
特許製品 に つ い て の通知 を受けて い なか っ たならば ､ 例え最初から特許権 の 存在を知
22 Loral F air child Corp. v. Victo rCol , 906F･ Sup p･813伍,D,N ･Y･19 95)
2 3
･ ･
T he c ozT e Ct ap pr oach to dete rmining n otice unde rs ection 287 m ustfo cus on the actio n of
the
pate ntee , n ot the knowledge or under standing oftheinfdnge r･
･ ･
･Itisir relevant whether the
accus edin 払 nge r knew ofthe pate ntor kne w ofhis ow ninfringem ent･
”
;Lo ral Fairchild Co rp･ v･
Ⅵ ctor co . , 9 0 6 F. Sup p.81 3(E,D,N .Y.19 9 5)
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っ て いた と しても ､ 損害賠償の 責任を負わない もの とされて い る240
ⅠⅠ 故意侵害に よる増韓損害賠償
特許製品利用者が過失だ けで はなく ､ 故意により特許権を侵害 したこ とが認定され
た場合 ､ 三倍まで の増額損害賠償及び弁護士費用の 支払い を要求され るこ とは米国特
許法に特有の 規定 で ある と言 えるだろう｡
故意による特許侵害で あ るか どうかにつ い て 判断するとき､ 裁判所抹侵害者の行為
をとりまく ｢全体的な状況+ を考慮する25o ｢全体的な状況+ とは､ 主に 以下 の要素を
含むo ①侵害者が故意に より特許発明を摸倣 して い たか どうか ､ ②侵害者が嘩争特許
を知 っ て い たか どうか ､ ③侵害者が係争特許に 対 し調査を行 っ た後 ､ 特許権無効又 は
自らの 行為が非侵害行為で ある こ とを誠実に信 じる十分な証拠が存在 して い るか否か ､
④侵害者が適当に応訴 したか否 か28｡
侵害者と して 提訴 され た被告が注意を払っ た こ とを証明す るために ､ 弁護士 の法律
意見 を提出するこ とは 一 つ の有効な方法で ある｡ ただ し､ これ には限らな い ｡ 侵害者
は弁護士 の法律意見を提出しなか っ たと して も､ 係争特許の 効力に つ い て特許庁や特
許権者な どと交渉を進 めるこ とを証 明できれば ､ 十分な注意を払 っ たと見 られ ､ 故意
侵害に よる増額損害賠償責任が追及 され ない こ とに な る27｡
24 Leral F airchild Co rp . v. Victo rCo . , 9 0 6F. StlP P.SI S(E,D,N .Y.1 9 9 5)
2 5 Ga ry M - Hof haLn 等､ 大隈 一 武訳 ｢米国特許侵害訴訟における損害賠償額の算定〔下〕+ 国際商事法
務 1 9 9 3年 2 1巻3号32 0頁
2 6
``
In dete rmining whether win fulness e由sts, a c o u rt m ust ex amine the totality of the
cir c u m stan ces , including the following: 1)the in fringe r
-
s delibe rate c op ying ofthe idea s of
an other; 2)the infringe r･s knowledge ofthe patent rights of another;
1
3)a ny go od faith beliefof
in validity o r n o n-infri喝 e 皿entfor m ed bytheinfringer afte r a nin vestigation oft he pate nt rights
of an othe r, a nd 4)the infringe r
-
s behavio r a s a litiga nt.
' '
E.Ⅰ. D-1POntde Nem o u rs & Col v･
M o nsanto Co . , 903F. Sup p.680(I). Del. 1995)
2 7 E.I. Dupont de Ne m ou r s& Co . v . Mo n santo Co _ , 9 0 3F. Sup p.6 8 0(D. Del. 1 9 95)
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第4節 善意利用者責任免除のあり方 に つ い ての検討
W T O協定付属書1 C｢知的所有権 の貿易関連の側面に関する協定 (T RIPS協定)+
は､ 第3部 ｢知的所有権の 行使+ の第4 4条 ｢差止食令+ は､ ｢司法当局 は ､ 当事者に
対 し､ 知 的所有権を侵害 しな い こと ､ 特に知的所有権を侵害する輸入物晶の 管轄内の
流通経路 - の流入 を通 関後直ちに防止する こと を命ずる権限を有する+ と規定 して い
るが､ ｢加盟 国は ､ 保護の 対象であっ て ､ そ の 取引が知的所有権の侵害を伴うこ とを関
係者が知る か又 は知 る こ とがで きる合理的な理由 を有する こととなる前に当該関係者
に より取得され又 は注文 されたもの に 関して は ､ 当該権限を与 える義務を負わない+
ことも 明示 して い る28｡ 第4 5 条 ｢損害賠償+ は ､ ｢適当 な場合に おい て ､ 加 盟国は ､
侵害者が侵害活動を行 っ て い る こと を知 らなか っ たか 又 は知 る こ とができ る合理 的な
理由を有 して い なか っ たときで も ､ 利益の 回復又 は法定の 換害賠償の 支払 を命ずる権
限を司法当局 に与える ことがで き る+ 29と規定 して い る ｡ いずれ に して も､ 無過失利
28 A G R E E M E N TON T RAD E･R E K A:T ED A S P E C T S O F IN T E L L E C T U A L P R O P E R T Y RIG H TS
Article 4 4Inju nctions
l･The judicial authoritie s shal hav e the au thority to orde r a pa rty to desist fro m a n
infr in ge m e ntinte ralia to pr e v e nt the e ntryinto the cha n n els ofc o m mercein their3
'
tlrisdictio n of
im po rted go ods that in v olv ethe infringem e nt of a n intelle ctu alproperty rights, im m ediately
after cu sto m s cle a ran ce of 8tl Ch go ods. Me mbe rs a r en ot obliged to acc ord s uch allthority in
re spect ofprotectedsubje ct m atter a cquir edor o rder ed by a per so n priorto kno w 皿g O rhaving
re a s on able gr o tl ndsto kno w thatde alingin such s ubje ct m atterw oul dentailtheinfringe m entof
a nintellectu alprope rty right_
2 9 AG R E E M E N TON TR A D E-R E E AT E】) A SP E C T S O F IN T E L LE C T U A L P R O P E R T Y RI G H TS
Article 4 5Da m ag
･
e s
2･Thejlldiciala uthorities shall alsoha vethe allthori tyto o rde rthe i皿fringer to paythe right
holder expe n s ed, w hich m ayinclude ap propriate atto rn ey
'
sfees. In ap pr opriate ca s e s, M embers
m ay a uthorize the judicial authorities to o rder r ec ov e ry of pro五ts and/or paym e nt of
pr e
-
e stablished da m age s e v e n whe r ethein丘
･
inge rdidn otkn o wingly, ofwith r e a s o n able gr o unds
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用者に対する差止請求及 び損害賠償請求を認 めなけれ ばならない とは規定 して い な い ｡
善意利用者の 責任免除に つ いて 各国の 法規定に任せ る こととなっ て い る｡
工 業所有権に対する強 い保護を唱える 米国も､ 工業所有権善意利用者の 責任免除を
一 方的に否定する こ とはなく ､ 商標権 ､ 特許権の 無過失利用者に対する差止請求を認
めて い るが､ 損害賠償請求を否定するケ ー ス が多い ｡ 利用者は自らの 無過失 につ い て
挙証責任があるが ､ 権利者側にも ､ 利用者に十分な注意を起こさせ るために ､ 通知 又
は警告する義務が ある｡
現代社会におい て は ､ 商品の 流通が極めて速 い o 他方､ 特轟権､ 商標権等工業所有
権の数も日増 しに増えて い るc こ の ような状況 の 下で ､ 善意利用者の 責任がある程度
免除され ない と ､ 商品 の流通秩序に多大 の支障をもたらすおそれがある と言 っ て も過
言で はない だろう｡
善意利用者の 責任免除に つ い て は ､ 特許権30又 は商標権 を利用する製品 の 製造者と
販売者を分けて 判断す べ きであると考える｡ 製造者 の無過 失につ い て の挙証責任は主
に製造者 にある と考えるが ､ 販売者に対 し特許権又 は商標権を行使 した い 場合 ､ 販売
者に過失がある こと の挙証責任を特許権又は商標権権利者に要求す べ きで ある｡
中国特許法は ､ 生産の 目的で使用或い は販売す る者が､ 特許権者の 許可を得ず製造 ､
販売された特許製品或い は特許方法 に よ っ て 直接得 られた製品である こ とを知 らなか
つ た場合 ､ そ の製品 の合法的な出所を証明する ことができれ ば､ 賠償責任ほ な い と規
定し ､ 製造者と販売者 の過 失認 定に つ い て異 なる規準を採 っ て い るが､ 製造者の 無過
失が認 められ ない ｡
私 は､ 販売者だ けで はなく ､ 製造者で ある場合に も ､ 製品を製造する前に ､ 十分な
調査を行 い ､ 自らの 行為が 工業所有権侵害行為で は ない と信 じるこ とにつ い て 合理 的
な証拠が あれば､ 製造者 の 無過失も認 められ る べ きで あると考える ｡ 日本大阪地裁が
平成 1 3年7月 2 6日に判決 した ｢壁紙糊付機事件+ の ように ､ 特許公報 の 発行が行
われ て い ない こと ､ または ､ 製造者が製品 を製造する前に ､ 弁理 士専の 専門家か ら適
切な鑑定を受ける こ とが い ずれ も こ こ に い う ｢合理的な証拠+ に該当する と言える で
あろう｡
toknow , e ngageinin丘in gl喝 aCtivity.
3 0 実用新案権 ､ 意匠権も特許権と同様 に考えられ る｡
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また ､ 米国 の ように､ 権利者 の 通知又 は警告義務 の履行を損害賠償責任 の 認定の前
提とする立法措置も必要 で ある の で はない かと考える ｡ 権利者に通知又 は警告義務を
付ける こ とに より ､ 利用者は自ら の行為が権利侵害であるか どうかに つ い て 時間をか
かる調査を しなくて も容易に予測する ことができ ､ また ､ 調査の 不十分に より他人 の
権利を侵害 して しまうこと も避ける ことができる｡ 要する に､ こ の ような立牡措置は ､
権利者だ けで はなく ､ 社会公衆にも安全な法的環境を提供するo
なお ､ 無過央 の利用者 に つ い て は ､ 権利者 の損害賠償請求を認 めな い ほ か ､ 利用者
が工業所有権侵害であ る こ とを知るか又 は知 るこ とができ る合理的な理 由を有する こ
ととなる前に 当該利用者 により製造され ､ 取得され又 は注文 されたも の に つ い て は､
権利者 の差止請求も認 められなくて もよい の で は ない か と考える｡
近年 ､ 急速な技術革新 に伴い ､ 工業所有権に対する保護の 重要性が 一 層認識されて
い る｡ 多く の議論は捜害賠償額の 増加等による保護の 強化をめ ぐっ て展 開され て い る
が ､ 工業所有権侵害訴訟 の 過失認定に存在 して い る問題 点 ､ また は善意利用者 の責任
免除などがあまり諌諭されなか っ た ｡ 工業所有権者 の利益 ､ 社会利益及 び第三者利益
の バ ラ ン ス を考慮 して ､ 過失認定に つ い て再検討をする こ とが必要 で あろう｡
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第4章 工業所有権侵害の損害賠償額の 算定
一 般の所有権とは異なり ､ 工業所有権の対象は無体財産で あるため ､ - 且侵害され
た場合､ そ の損害賠償額 の計算､ 損害と侵害行為の因果関係 の判断が 一 般の 所有権侵
害より困難で あると言えよう｡
技術が 高速で発展 し ､ 商品が転々 流通 して い る現代社会で は ､ 工業所有権侵害の た
めに多大 の 時間､ 金銭及 び人力 をか けて 訴訟 を提起 して も十分な保護が与 えられ ない
ならば､ 民事訴訟 に よる司法救済は権利者にと っ て有効な方策で はない と言わざる を
得ない o
現在 ､ 中国で は ､ 特許権 ､ 商標権等の侵害に対 し､ 民事救済を求めるほ か ､ 行政的
手段 を用 い る こともで き る｡ 行政的手段 の行使が民事救済より効率的で ある と いう指
摘もよく 聞かれ る｡ し か し ､ 行政的手俊 を利用する場合に は､ 殆 どの行政命令が侵害
者に対 して差止命令を与 え ､ 又 は罰金を科する に と どまり ､ 権利者の 損害賠償請求を
認 める ことはすく ない 1｡ また ､ たとえ権利者の損害賠償請求が認められて も ､ 政府官
僚機構による干渉や地方保護主義の 塁壁等の た めに ､ 賠償金額が権利者の 実損より低
い ことが多 い o なお ､ 侵害製品が多数の 地域に 関わる場合､ 行政機関間 の仕事の なす
り合い に よ っ て適切な救済措置 が求められな い こ ともよく ある｡
権利者を こ の ようなジ レ ン マ か ら救 い 出すた めに ､ 工業所有権侵害に関する損害賠
償制度を 一 層健全 にする こ とが重要 な課題 で ある o
日本で は ､ 1 9 9 8年 か ら特許牡等の 工業所有権括の 改正 を切 っ 掛けに ､ 工業所有
権侵害に 関する損害賠償制度の 見直 しが行われた ｡ 中国も ､ 2 0 0 1年 の特許法､ 商
標法の 改正 に より ､ 工業所有権侵害訴訟 にお ける損害賠償制度の 算定方法等を 一 層具
体的に規定 したが ､ 依然と して不明確又は不適切な点が存在 して い る0
その た めに ､ 本章で は 工業所有権侵害に関する中国の損害賠償制度と日米 の損害賠
1 例えば､ r香港山頓国際有限公司対深別市華達電子有限公司 の商標権侵害事件+(http://w w w .dpa r uc.c
om . c o n/jiaox u e anli/zhishicha nquan ･4.h上m) にお い て ､ 原告は侵害訴訟を提起する前に ､ 既に行政的
手段に より保護を求めたが ､ 被告は行政罰を受けただけで ､ 原告 の損害賠償請求が行政管理部門によ
つ て認められ なか っ た｡
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償制度と比較する とともに ､ 中国 の制度上 の問題 点及び 日米の参考になる法制を検討
しておきた い ｡
第1節 工 業所有権侵害の損害賠償租の算定に つ い ての 日本の 法制
損害賠償痩の算定に関する法改正
1 9 9 8年ま で ､ 日本で は ､ 侵害者の利益額及 び相当実施料額に よる損害賠償額の
算定が民法7 09 条の 特則と して 特許法に より規定され て い るが ､ 侵害なかりせば権
利者の得 べ かり し利益 (逸失利益)につ い て は ､ 民娃7 0 9条に 基づき算定され て い
た｡ 逸失利益は ､ ｢侵害がなけれ ば販売する ことがで きた製品 の数量+ × ｢権利者の 単
位当たり の利益額+ とい う形 で算出され るが ､ 侵害製品 の販売数量す べ て を権利者が
一
販売 し得た ことを立証で きた場合に しか認 められて いない 2o 代替品の存在等 の市場要
因が存在す るとき ､ 全て の 侵害製品 の販売と権利者が被っ た損害の 因果関係 に つ い て ､
十分な立 証が行われなか っ た場合には ､ 権利者 の 全て の 請求が認められな い ｡ また ､
権利者が侵害行為に対応 する生産能力を有 して い ない場合には､ 因果関係が欠如 し､
逸失利益が囲められ な い と の判決もあっ た3o 権利者に と っ て は ､ オ ー ル ･ オア ･ ナ ッ
シ ン グと い うような極端･な状況 とな っ て い る4｡
こ の ため ､ 1 9 9 8年 の 法改正 では ､ 損害賠償制度の 見直 し等が行われ ､ 損害額の
推定に つ い て ､ 特許法 1 02条1項が新設 され た｡ 本規定は ､ 侵害者がそ の侵害の行
為を組成 した物を譲渡 した ときは ､ そ の譲渡 した物 の数量 に ､ 権利者がそ の侵害の行
為がなけれ ば販売する こ とがで きた物 の単位数量当たり の利益の 額を乗 じて 得た額を ､
権利者 の 実施 の能力 に応 じた額を超えな い 限度に お い て ､ 権利者が受けた損害の 額と
する ことがで きる｡ ただ し､ 譲渡数量 の全部又 は 一 部に相当する数量を権利者が販売
2 入野泰 - ･ 滝 口尚良｢特許故等の 一 部を改正する法律+ジ ュ リ ス ト1 9 9 9年 11 6 2号 3 5頁
3 大阪地裁平成3年 3月 2 5日判決 ､ 昭和 60年 (ワ) 第7 4 3 4号､ 判例工業所有権法【2期版】2 3 9 9 の 13 0
4 特許委員会第 1グル ー プ第 2小委員会｢損害賠償制度の 現状+知財管理 199 9年 4 9巻 7号 88 9貢
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する ことが できない とする事情があるときは ､ 当該事情に相当する数量に応 じた額を
控除する ｡ これ に伴い ､ 侵害者利益等に 関する旧1項か ら3項まで の規定が 一 項ずつ
繰り下げられた ｡ 実用新案法､ 意匠汝､ 商標法に つ い て も同様の 改正が行われた ｡
今回の法改正 により ､ 権利者はオ ー ル ･ オア ･ ナ ッ シ ン グとい うような極端な状況
か ら抜け出 し､ たとえ権利者が侵害者と同数販売するこ とができない とする事情があ
つ たと して も､ 権利者の 実施能力 の範囲内に逸失利益の 請求が認 められうる o リ ー ズ
ナプル な賠償額を得るた めの 具体的手段 が手厚く なっ た ことは確かで ある と評価され
て いる5c
ⅠⅠ 逸失利益に 関する妻素
改正後 の特許法 ､ 商標鋲等に より､ 逸失利益の 推定額は､ ｢侵 害の 行為を組成 した物
の 譲渡数量+ × ｢権利者がそ の侵害の 行為がなけれ ば販売する ことができた物の 単位
数量当たりの利益+ - ｢権利者 の 実施能力を超 える数量に応 じた額+ とい う形で算出
されて い る｡ こ の 三 つ の数値の 決定は様 々 な要素か らの影響を受けて い る｡ ま とめて
みると ､ 次 の ようになる｡
第1 に ､ ｢侵害の行為を組成 した物 の譲渡数量+ に関する要 素｡
｢侵害 の行為を組成 した物の譲渡数量+ に つ い て ､ 市場にお い て競合品が存在 して
い るか どうか ､ 換言すれ ば ､ 権利者が どれ ぐら い
.
の 市場占有率を有する か が重要な要
素と して考慮され て い る ｡ 例 えば ､ 東京 高裁平成 1 1年 6月 1 5日判決 ｢蓄熱材の 製
造方法特許権侵害事件+ 6に お い て ､ 潜熱蓄熱式電気床暖房 シ ス テ ム の 市場占有率に つ
い て ､ 特許権者が 3 5% ､ 侵害者が 3 5% ､ そ の他 の企業が 3 0%で あ っ たため､ 裁
判所は､ 侵害者の 侵害行為がなく とも ､ 他の 企業が 受注 し ､ 特許権者の販売ができな
い分が ある と認定 し ､ 侵害者の 譲渡数量 の うち ､ 7 5分 の 3 0に相当する数量に つ い
て は ､ 逸失利益の 賠痩額を否定 し､ 相当実施料額 の賠償の み認容 した0
また ､ 権利者の 製品 と他 の企業の 製品 の 間 に価格差が存在 して いる場合 ､ 逸失利益
5 特許委員会第1 グ ル ー プ第 2小委員会r損害賠償制度の 現状]知財管理 1 99 年4 9巻 7 号 8 8 9貫
6 東京高裁平成 1 1年 6月 15日判決､ 平成 10年 (ネ) 第2 2 49号､ 平成 11年 (ネ) 第1 0 6 9号､ 判例
時報 16 9 7号 9 6貫
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額の推定に適用する ｢侵害 の行為を組成 した物の 譲渡数量+ にも影響をもたらす こ と
がある｡ 平成 1 1年 7月 1 6日判決 ｢悪路脱出具事件+ 7にお い て は､ 特許権者と通常
実施権者がそれぞれ 1 ケ 月 あたり 1万 5 0 0 0 セッ トと2 万 セッ トの製品 を製造､ 販
売して い るが ､ 東京地裁は ､ 特許権者が製造 ､ 販売した特許製品の 小売価格が1セ ッ
ト3 5 0 0円で あ っ た こ と､ 及び通常実施権者 の製品 の小売価格が1セ ッ ト2 0 0 0
円以上 で あ っ たが ､ 特許権者の 製品より価格が低 か っ た ことに基づ い て ､ 特許権者と
通常実施権者の製造販 売割合がお おむね 1対 1 とい うことを否定 し､ 特許権者が 1に
対して 通常実施権者2 の割合で あると認 めた o 侵害製品 の 3分 の 1 につ い て は ､ 逸失
利益に よる損害賠償額の推定を認容 したが､ そ の ほ か の 3分の 2 につ いて は､ 相当実
施料額の 算定方法を適用 した ｡
第2に ､ ｢権利者がそ の 侵害の 行為がなければ販売するこ とができた物の 単位数量 あ
たりの 利益+ に 関する要素｡
- 般的に は ､ ｢単位数量あたり の 利益+は､ 権利者の 単位数量製品 の販売価格 から｢権
利者がその実施品を製造販売するに当た っ て も追加的に必要 になる費用+を控除 して得た
額で ある8o したが っ て ､ r増加 する と想定され る費用+ は裁判所が考慮する
一
つ の 要
素である ｡ すなわち､ 仮 に侵害行為がなか っ た場合､ 権利者が自ら これ らの 製品を販
売する とき ､ 新た に投入する必要 がある費用が あれ ば､ この 費用 は売上額カゝ ら控除す
る. 原材料費ない し仕入費等は常に こ の ような費用 とされて い る o
一 方( 既に導入済
み の 費用 が製品販売の 増加 に より変動 しな い場合 ､ 権利者が自ら製品を販売 して もこ
れら の費用 を再び支出する 必要が な い ため ､ こ の部分の 金額は権利者の得 べ かり し利
′
益と して権利者に帰属するo 設備費､ 人件費や 一 般管理費等は こ の ような費用で ある.
ただ し､ 権利者が設備を増設 したり ､ 労働力を投入 したりとする必要が ある場合､ 設
備費及び人件費も控除され る べ きで ある9｡
7 東京地裁平成 1 1年 7月 16 日判決 ､ 平成 8年 (ワ) 第6 6 3 6号､ 判例タイ ム ズ 1 0 1 7号 2 4 5頁
8 大阪地裁平成 13年 12月 1 1日判決 ､ 平成 1 3年 (ワ) 第2 3 9 0号､ L改 心B28062 5 3 0
9 例えば､ ｢悪路脱出具事件+ (東京地裁平成 1 1年 7月 16 日判決､ 平成 8年 (ワ) 第6636 号､ 判例タ
イ ム ズ 10 1 7号 2 4 5貢) にお い て ､ 実用新案権者が そ の製造 した製品を取扱代理店に販売するの みで
あり､ 一 般消費者に対し原告器具を販売して い な いた め､ 裁判所は ､ こ のような場合には ､ たとえ侵
害がなか っ た と しても､ 実用新案権者が新たな投資を要さずに侵害者が販売 した製品を販売できたと
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こ の ように ､ 権利者が増加すると想定され る売上額から､ 侵害がなけれ ば､ 増加す
ると想定される原告製品 の製造 ･ 販売に必要な コ ス ト､ つ まり製品 の製造 ､■ 販売量に
対し変動的な コ ス トだけを控除した後得た利益は限界利益と呼ばれて い る｡ こ のよう
な限界利益を適用する とかなり高額な損害賠償額が算定され る可能性がある｡
｢単位数量あたり の 利益+ を算定するとき ､ 利益 - の特許又は商標等の 寄与率も ー
っ の要素と して 考慮されて い る10｡ 例 えば特許発明 の実施晶全体に 占める特許 の 寄与
率は 6 0 %で あ る場合 ､ 逸失利益を算定する とき ､ 実施品全体の利益に寄与率6 0%
を乗 じて得た額は･｢単位数量あた り の利益+ と考えられて い る ｡
特許等と比 べ ると ､ 商標 の 寄与 は否定され る可能性が大きい ｡ 平成 9年 3月 1 1日
最高裁判所第三′J､法廷判決は ､ ｢小僧寿 し事件+ にお い て ､ 次の ように判示 した11o ｢商
標権は ､ 商標の 出所識別機能 を通 じて商標権者の 業務上 の信用を保護す るとともに ､ 商品
の流通秩序 を維持す る こ とに より 一 般需要者の保護を図るこ とにそ の本質が あり ､ 特許権
や実用新案権等の ようにそれ 自体が財産的価値を有す るもの では ない c したが っ て ､
･ - 当
該登録商標に顧客吸引力 が全くみ とめられず､ 登録商標に類似する標章を使用する こ
とが第三者の 商品 の 売上 に全く寄与 して い ない こ とが明らかなときは ､ 得 べ かりし利
益と して の 実施料相当額の損害も生 じて い ないとい う べきであり ､ - ･ - (中略)上告人 の
販売する商品 の売上 に つ き損害が生 じたとは認められない+｡ 結局 ､ 本件で 虹 最高裁
判所は ､ ｢商標法 3 8条2項 の規定に よれ ば､ 商標権者が損害の 発生 につ いて 主張立証す
る必要は なく ､ 権利侵害 の事実と通常受ける べ き金銭の額 を主張立証すれば足り る+ と認
め なが ら､ 侵害者に よ る ｢損寧の発生が あり えない+ と いう抗弁に基づ い て 商標権者 の損
害賠償請求を完全に棄却 した ｡
第3 に､ ｢権利者 の実施能力を超える数量 に応 じた額+ に関する要素
日本で は､ 逸失利益は権利者 の実施能力の範囲内に限 っ て認 められて い る｡ 侵害者
が 権利者の 生産能力を超過 した部分 の侵害製品 を製造､ 販売 した場合､ 超過 した部分
の 利益は権利者にと っ て侵害行為なかりせ ば得 べ か り し利益で あ ると言 えない ため ､
言 えないか ら､ 侵害者の販売費及び 一 般管理費を費用として控除 した o
lO 東京高裁平成 1 1年 6月 1 5日判決 ､ 平成 10年 (ネ) 第2 2 49号､ 平成 1 1年 (ネ) 第10 6 9号､ 判例
時報 16 9 7号 9 6頁
1 1 最高裁平成9年3 月 11日判決 ､ 平成 6年 (オ) 第11 0 2号､ 民集 5 1巻 3 号 1055貢
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逸失利益による損害賠償額 の 算定が認め られ ない12｡ なお ､ 権利者自身が製品の 製造
販売を実施 しない 場合に は ､ - 般的に は､ 権利者 の 実施能力が否定され ､ 実施料相当
額の損害賠償が認 められ るが ､ 販売利益の喪失を理由とす る損害賠償の 請求は認 められ
ない 13｡
とこ ろで ､ 権利者 の 実施能力に つ い て ､ ニ つ の 問題がまだ明確 に解釈されて い ない ｡
(a) 潜在的な能力が権利者の 実施能力に含まれるか どうかとい う問題 ｡ こ の 問題
は､ まだ明確に解されて い ない o 侵害製品がなけれ ば､ 権利者が 一 定の期間をか けて
特許製品 に対する需要 を満足する こ とがで きる場合､ こ の ような潜在的な実施能力も
含めて 柔軟に考える べ きだとする 学説がある14｡
(ち) 関連会社の 実施能力を権利者 の実施能力 と見なすこ とがで きる か どうか とい
う問題 ｡ 前記 ｢悪路脱出具事件+ にお い ては ､ 特許権者が製品 の原材料を下請け業者
に提供 して製造させ ､ そ の製造 した製品が取扱代理店に より販売され て い る が､ 東京
地方裁判所は､ 下請け業者 の製造能力 を権利者 の 実施能力と して認 定した ｡ 問題 にな
るの は ､ 権利者がその 工業所有権を関連会社 (例えば子会社である場合)､ 又 は権利者
が個人 で あるが､ そ の 管理する会社に実施させる場合､ 権利者の 実施能力 が如何に認
定す べ き かと い うことで あ る ｡ こ の ような場合には､ おそらく 関連会社の 実施能力も
下請け業者と同様に権利者 の 実施能力と見なすの が妥当で ある だろう0
第4 に ､ そ の他 の 関連要 素｡
上述 した要素の他 ､ 日本 で は ､ 逸失利益の推定に より捜害賠償額を算出するとき ､
侵害製品 との競争に より権利者に生 じた売上 の減退な ども考慮されて い る｡ 販売市場
にお い て ､ 侵害製品 と競争するた めに ､ 権利者がやむを得ず製品 の 販売価格を値下げ
した場合に､ そ の侵害が なか っ た ならば当然維持 できた で あろう販売価格 と値下げ し
た価格の 差額も逸失利益の 一 種と して賠償が認められて い る15｡
12 大阪地裁平成3 年 3月 25 日判決 ､ 昭和 6 0年 (ワ) 第7 4 3 4号 ､ 判例 工業所有権法 〔2 期版〕 2 3 9 9
号 130 貢
1 3 東京地裁昭和4 6年6月 14日判決 ､ 昭和 4 2年 (ワ) 第90 9 1号､ 判例タイ ム ズ 266号 2 2 0貫
1 4 鎌田薫｢特許権侵害と損害賠償+CIPICジ ャ ー ナ ル 1998年 7 9号 2 1頁
1 5 岡山地裁昭和60年 5月 2 9日判決 ､ 昭和 52年 (ワ) 第6 5 2号､ 判例タイ ム ズ 56 7号 329頁
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ⅠⅠⅠ 侵害者利益に関する要素
｢侵害者 の 利益を損害とみなす+ とい う条文は ､ 昭和 3 4年に ､ 特許法が制定され
たときに ドイ ツ の 規定を参考に して導入 した条文で ある16｡
侵害者の 侵害行為により生 じた逸失利益の損害の 算定に つ い て ほ､ 侵害行為 の 因果
関係の存在､ 損害額の 算定の 基礎となる各種の数額などを証明することに困難が ある
場合が多い の で ､ 侵害者 の 利益をも っ て 損害賠償額と推定する ことによ っ て ､ 権利者
に客観的に妥当な救済を与 える ことは侵害者利益の 規定に関する特許法1 0 2条2項､
商標法3 8粂2項等の 政策的目的で ある｡
平成1 0年 の特 許法等 の 改正に より ､ 逸失利益に関する損害賠償額の 算定方法が新
設された｡ しか し､ 権利者の 逸失利益による算定方汝と侵害者利益による算定方洛の
適用条件及 び適用順序が明確にされて い な い ｡
従来か ら､ 侵害者利益に よ っ て推定される損害とは､ 権利者にお い て侵害者が侵害行
為により得て い る利益と対比 されうる ような同種同質の利益を現実に失 っ た場合にお ける
損害､ い い か えれば権利者が現に当該特許を実施 して利益を享受 してい る場合にお ける財
産上の逸失利益相当損害をい うもの17と解されて い る ため ､ こ の影響 を受けて ､ 二 つ の 算
定方法に関す る要素､ 特に発明の 寄与率18､ 権利者 の 実施能力19などの要素に対す る裁判所
16 東京弁護士会弁護士研修委員会編 『特許権侵害訴訟 の 実務』 商事法務研究会 200 0年 12 6頁
1 7 大阪地裁昭和 56年 3月 2 7日判決､ 昭和 5 1年 (ワ) 第549 3号､ 第 5 5 7 1号 ､ 昭和 52 年 (ワ) 第
4 9 52号､ 判例 工業所有権汝2 3 0 5の 1 43の 6 3頁
1 8 東京地裁平成 1 3年 6 月 2 8日に判決した ｢シ ャ ツ類を包装するため の ハ ンガ
ー を利用 した シ ャ ツ類
の包装方法と簡易包装装置事件+ (平成10年 (ワ) 第161 57号､ L E 肌 B280614 7 3) は ､ 発明の 寄
与率を考慮 した上 ､ 侵害者利益により韻書賠償額を推定した裁判例で ある｡
1 9 京都地裁は平成 1 1年 9 月 9 日に判決 した ｢サ ー マ ル - ツ ド事件+(平成8 年 (ワ) 第15 97 号､
LE X 瓜B280 5 1283) にお い て ､ ｢特許法 1 0 2条 2項は ､ 損害額を推定するもの で あ っ て 損害の発生
を推定するもの ではないか ら ､ 同条項の適用を受けるためには ､ 特許権者は特許発明を実施 して い
る こ と ､ 侵害者の 実施に より損奮を被 っ た こ と及び侵害者がそ の実施によ っ て得た利益を主張立証
す べ き ことになる+ と明示 したo た だ し､ 特許発明の 実施に つ い て は ､ r厳密に当紡特許発明その も
の の実施に限定する べ きもの ではない+､ 特許権者に よる特許発明の類似品の製造販売､ 当該特許発
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の考え方はほ ぼ相違す るとこ ろが ない とい える ｡
い ままで の裁判例によ ると ､ 侵害者利益と権利者の 逸失利益による損害賠償額の 算
定方法は以下 の情況で ある限り ､ 区別 して採用 され て い る｡ 即ち ､ 特許権者が自ら侵
害された特許発明 の 製品 を製造､ 販売せず､ 別発明により競合製品を製造 した場合で
あるo
逸失利益の推定が認 められるが ､ 侵害者利益額 の推定規定が適用され ない 裁判例ほ
平成11年の ｢蓄熱材の 製造方駄事件+20で ある ｡ ｢蓄熱材 の製造方陰+ 事件に おい て ､
特許権者が侵害された特許発明を実施せず､ 競合する製品 の み製造､ 販売 して い るた
め､ 東京高裁は ､ ｢特許権者が､ 特許発明を実施 して い ない場合には ､ 特許法 - ○二条二
項は適用されない と解す べ きである+ と判断 し､ 侵害者利益に よる損害賠償額の推定を否
定しつ つ ､ 別発明の 実施 に よる権利者の利益の喪失と係争特許発明の侵害との 間に相当因
果関係 が あると罷定 し､ - ○ 二 条 一 項 を適用 して ､ 逸失利益の損害賠償を認 めた o
一 方 ､ 逸失利益を否定 しつ つ ､ 侵害者利益による損害賠償額の算定を認める裁判例もあ
る o 平成 3 年に判決 された ｢紡管口金取付装置事件+ 21にお い て ､ 大阪地裁 柱 ､ 権利者に
お いて侵害期間中に同台数の係争発明の実施品を製造 , 販売 し得る余力を有 して いた こ と
等を認め るに足 り る証拠 はない ことを理由と して ､ 権利者の 当時の 不法行為故に よる得 べ
かり し利益の 請求 を棄却した が ､ 侵害者利益 による損害賠償額の算定を認めた ｡ しか し､
権利者の 得べ か り し利益が なけれ ば､ 侵害者利益に よ る損害賠償額がなぜ存在 して い るか ､
本判決 で は言明され なか っ た ｡
ⅠⅤ 実施料相当額の請求
工業所有権侵害訴訟 に おける損害額の 立証困難性を緩和するために ､ 民法7 0 9条
明の実施品 を製造販売することが可能な施設の保有などの 具体的事実の存在をも っ て十分で あると
いう見解も示された｡
2 0 東京高裁平成 11年 6月 1 5日判決 ､ 平成 10年 (ネ) 第2 2 4 9号､ 平成 1 1年 (ネ) 第10 69 号､ 判例
時報 169 7号 9 6貢
21 大阪地裁平成3 年 3月 2 5日判決 ､ 昭和 6 0年 (ワ) 第7 43 4号､ 判例工業所有権法 〔2期版〕 2 3 9 9
の 1 3 0頁
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の特則と して ､ 特許法等は権利者が侵害者に対 し実施料相当額の 損害賠償を請求で き
ると規定 して い る22｡ こ の 規定はもともと権利者 の利益の 喪失による損害､ も しくは
侵害者の 得た利益の 立証 が困難 である か ､ もしく は完全な立証ができない場合､ 最低
限の 損害賠償 を確保す るために設 けられ たが､ 実際の裁判例にお いて ､ 権利者自身が
不実施で ある場合に もこ の 推定がよく適用されて い る23o
なお ､ 市場占有率によ っ て ､ 例え侵害行為がなくて も ､ 他の 企業が受注 し ､ 権利者
が販売で きな い と認定 した侵害者 の 一 部 の譲渡数量 に つ い て ､ 逸失利益に よ る損害賠
償の推定を否 定し ､ 権利者 へ の 実施料相当額 の損害賠償を認定した裁判例もある24o
一 般的に は ､ 損害賠償額 の最低限と して確保されて い る 実施料相当額の 損害賠償請
求が認 められ るためには ､ 権利者の 売上 が減少 して い る こ とを主張 ､ 立証する必要 は
ない ､ と理解され て い る25が ､ 平成9年3月 1 1 巳､ ｢小僧寿 し事件+ の判決にお い て ､･
最高裁は ､ ｢損害の 発生 して い ない こ とが明らかな場合に まで侵 害者に損害賠償義務が
あるとする ことは ､ 不法行為法の 基本的枠組み を超えるもの+ で あるとい う考え方を
示 し､ 実施料相当額に つ い て の 商標権者 の 損害賠償請求を否 定 した26｡ 本判旨は商標
法の 特殊性に配慮 してお り ､ 特許牡1 0 2条3項他にまで その 射程が及ぶもの で はな
い と い う見解もある27o
実施料の 認定は､ 大別 して 三 つ の方法にわけられて い る｡
①権利者が第三者 か ら実際に得た実施許諾料の 算定方法 を参酌 して認 定す る方法｡
2 2 特許法 1 0 2条 3 項は､ ｢特許権者又は専用実施権者は ､ 故意又は過失により自己 の特許権又は専用実
施権を侵害 した者に対 し､ そ の 特許発明の実施に対 し受ける べ き金銭の額に相当する額の金銭を, 自
己が受けた損書の額と してそ の賠償を請求する ことが できる+と規定して い る｡ 実用新案法 2 9粂 3
項 ､ 意匠法3 9粂 3項､ 商標法3 8粂 3項にお いても同 じ趣旨の 条文が設 けられて い るo
2 3 大阪地裁昭和5 6年 3月 2 7日判決 (昭和5 1年 (ワ) 第5493号 ､ 第 55 7 1号､ 昭和 52年 (ワ) 第
4 95 2号､ 判例 工業所有権法 2 3 05 の 1 43の 63頁)､ 及び大阪地裁平成 1 3年 1 0月 18日判決 (平成
12年 (ワ) 第2 0 9 1号､ L E XノD】∋2 8 0 6 2 17 6)
2 4 東京地裁平成 1 1年7月 1 6日判決､ 平成 8年 (ワ) 第66 36 号､ 判例タイ ム ズ 1 0 1 7号 2 4 5頁
2 5 田村善之｢損害賠償に関する特許法等の 改正 に つ い て+知財管理1 9 9年 49巻 3号34 0頁
2 6 最高裁平成 9年3 月11日判決､ 平成 6年 (オ) 第1 10 2号､ 民集51巻3号 10 5 5貢
2 7 田村善之｢損害賠償に関する特許法等の 改正 に つ い て+知財管理 19 9年 49巻 3号3 4 1貫
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例えば､ 東京地裁平成 1 1年7月 1 6日 ｢悪路脱出具事件+ の判決は ､ 権利者が第
三者に 対する実施許諾率をその まま用 い て実施料相当額の損害賠償を算定した｡
平成1 0年 の 改正法前､ 特許法 ､ 商標法等の 関連条文 は､ 実施料相当額に つ い て ､
｢実施に対し通常受 ける べ き金銭 の額に相当する額の 金銭+と規定して い た｡ しか し､
｢通常受ける. べ き金銭+ と い うと ､ ｢誰に対して もライセ ン ス するときはそ の 額だ+ と
い うように理解され るおそ れがあると いう批判に応 じるた め､ 平成1 0年 の 改正法に
お いて は ､ ｢通 常+ と い う文 言が削除された28o
こ の ような改正 により ､ 新たな問題がまた生 じてきた｡ 改jE法前の裁判例にお い て ､
無償の 専用実施権を設定 して い た場合に ､ 専用実施権者 の損害賠償請求を認 めたが ､
商標権者に つ い て ､ 実施許諾料をもともと受けて い ない ため､ 利益 の流出がな い とい
う理由で ､ 商標権者 の実施料相当額 の損害賠償請求 を棄却 した判決がある29c とこ ろ
が ､ 改正 され た商標法は ､ 権利者が ｢実施に対 し受ける べ き金銭の 額に相 当する額の
金銭+ を損害賠償と して請求で きると規定 して い る｡ そ こで ､ 商標権者が自由意思に
よ っ て無償で他人 に専用実施権を設定した場合 ､ 果た して この 商標権者の ｢実施に対
し受ける べ き金銭の 額+ がゼ ロ で ある と青えるかが問題になる ｡
商標権者が自由意思に よ っ て 無償で他人に専用実施権を設定したとして も､ そ の 商
標権がま っ たく価値の ない もの にな っ たわ けで はない ｡ その 商標権に価値がある 限り ,
商標権者 の ｢実施に対 し受ける べ き金銭の額+がゼ ロ で あると言えない ｡ 逆に言 えば､
こ の ような商標権が有効で ある に もか かわらず ､ 無償で他人 に専用実施権 を設定 した
こ とを理由と して ､ 商標権者の ｢実施に対 し受ける べ き金銭 の額+ をゼ ロ と し ､ 侵害
者に 対す る実施料相当額 の 損害賠償請求権さえ否 定すると ､ 商標権を設定する商標法
の趣旨を根本か ら否定する ことになる ｡
したが っ て ､ こ の ような場合には､ 改正 した商標牲の 規定に従 っ て 実施料相当額の
損害賠償 を認め る か ､ それ とも利益 の 流出がない とい う理由で 商標権者 の 損害賠償請
求を否定する かに つ い て ､ 一 層慎重な検討を行う必要があると考える.
28 鎌田薫｢平成1 0年及び平成 11年における特許法改正 の 内容に つ い て+CIPIC ジャ ー ナ ル 2 0 00年 10 5
号 25貫
29 大阪地裁平成 3年 12月 2 5日判決､ 平成 1年 (ワ) 第28 36号､ 平成 3年 (ワ) 第6 0 52号 ､ 判例 工
業所有権法 8 3 5 3 の 1 8貢
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②特許庁に よ っ て 作成された ｢国有特許権実施契約書+ の実施料算定方法を参照し
て罷定する方法80｡
特許庁の 規定により ､ 国有特許権実施料は ､ 販売価格又 は利益金額などを基本額と
して ､ それ に 基準率 ､ 利用率 ､ 増減率 ､ 開拓率を乗 じて算定す る31｡ そ の 中､ 基準率
は特許実施価値 の上 ､ 中 ､ 下によ っ て 三 つ の レ ベ ル に分けられ て い る｡ 利用率は寄与
率とも言 われ てお り ､ 特許発明がそ の 製品にお い て 占める割合によ っ て判断する｡ ま
た､ 公益上 の 目的及 びそ の他特殊 の事情を考慮 して 5 0%の範囲内で増減す る率は増
減率と言われ る｡ そ して ､ 開拓率とい うの は ､ 工業化研究及び普及宣伝などの 費用を
考慮 して確定する率で ある｡ こ の 方法は特許権､ 実用新案権､ 意匠権侵害に適用され
るが ､ 私は､ 商標権侵害の 場合に は､ こ の 方法が参考に ならな い と考える ｡
③業界 の 一 般的な実施料率に基づ い て実施料を算定する方法.
例えば ､ 社団法人発明協会等で 公表されて い る技術分野毎の ｢実施料率+ をも っ て
実施料 を算定する32｡ 平成 2年 2月 9 日東京地裁の rク ロ ム酸鉛顔料事件+ はこ の よ
うな判決で あ っ た3S｡
こ の算定方法に つ い て ､ 反対の 意見 がある｡ 北海道大学田村善之教授･は､ ｢特許権の
経済的な利用価値は ､ 特許に より千差万別 で あっ て ､ 一 般の 実施料の 相場で平準化 し
て しまうと ､ 具体の 特許権者の 救済に障る こと になりかね ない ｡ - 相当実施料額の場
面で は ､ 一 般 の 契約 ベ ー ス の 実施料の 算定方式に過 度に寄り掛 かる ことなく ､ 利益率
等､ 具体的な事情を掛酌 しなが ら具体の 特許発明 の価値に応 じた算定を心掛ける べ き
で あろう+ と主張 し ､ こ･の算定方法を批判 した34o
30 大阪地裁平成元年4 月2 4日判決 (昭和6 0年 (ワ) 6 8 51号､ 判例時報 13 15号 12 0頁) ｢製砂機の ハ
ン マ ー 事件+は､ こ の 算定方法を適用 した判決である｡
3 1 吉滞敏夫｢特許法 102 条 2 項 ･実施料相当額の 請求+ 『知的所有権をめぐる損害賠償の実務』別冊
J
N B L1 9 9 6年 3 3号 2 7貫
32 鎌 田薫｢平成 10年及び平成 1 1年における特許法改正 の 内容に つ い て+CIPI C ジャ
- ナ ル 2 0 0 0年 105
号 2 8貢
33 東京地裁平成2年2月 9日判決 ､ 昭和 5 6年 (ワ) 第3 94 0号､ 判例時報 1 34 7号 1 11貫
3 4 増井和夫 ･ 田村善之 『特許判例ガイ ド』有壁関2000年 3 5 4頁
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第2節 米国 に おける損害賠償観の算定
米国特許法2 8 4条は ､ 特許権が侵害された場合､ 特許権者ほ侵害に対する補償と
して適当な損害賠償額を請求でき ､ そ の損害賠償額は如何なる場合にも侵害者 の発明
利用に支払うべ き合理的な実施料より低くなっ て はならない と規定して い る
与5
o 損害
賠償額 の算定は通常 二 つ の 方陰に分けられて い る ｡ そ の
一 つ は ､ 失われた利益 (lost
pr o丘t) に よ っ て 実際 の 損 害額 を算 定す る方法 ､ も う
一
つ 壮 ､ 合理 的 な実施料
(r e as on able royalty)に基づ く算定方法であるo Statelndu8･ ,In c･ v･ M o r
･ Flolndu s･ ,
In c. 事僻 6にお い て ､ 連邦巡 回裁判所は二 つ の算定方法を合わせて損害賠償額を認定し
た｡ 証明された実際の 損害 の部分に つ いて 臥 失われた利益に基づ い て損害賠償額を
算定 し､ 残り の 部分に つ い て は ､ 合理 的な実施料に相当する線審賠償を認 めたo 特許
権者が実際に被 っ た損害が合理的な実施料より低 い場合 ､ 合理的な実施料が損害賠償
額の最低限と して 確保されて い る｡
実際の損害綾の 算定
特許権の 特殊性が存在 して い るため､ 侵害訴 掛 こお い て特許侵害行為 と特許権者が
被 っ た損害 の 因果 関係を証明す る ことは困難で あ る｡ そ の ために ､ 特許権侵害訴訟 に
ぉける特許権者 の失われた利益に つ い て ､ 米国裁判所で は ､ Pa nduit 基準が広く採用
35 3 5U.S.C. §2 8 4
upon find血g fo r the claim a nt the c ou rt shalla wa r
d the claim ant da m age s adequ ate to
compens ate forthein h ngem e ntbutin no e v e ntle ssth
an a r easo n ableroyaltyforthe use m ade
of thein ventio nby theinfr inge r, togethe rwith intere stand c o sts asfix edbythe co tl rt･
w he n the dam ages are n ot fotlndby aju ry･ the co u rt sh allasse8S them ･ In ei ther e v
e nt the
co u rt m ayincreas etheda m ages uPtOthr e etim e sthe am o untfou nd
or assessed･
The c otl rt m ay receive e xpe rt testim o ny as an aidto thedetermin atio
n of da m age sor ofwhat
royalty w o uldbe re a s o n able u nderthe circu mstanc
e s･
3 6 Statelndu s. , In c. v. Mor
･Flolndu s･ ,In c･ , 883F･2d 15 73, 12 US PQ2d10 2 6(Fed･ Cir･ 1989)
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されて い る87o 当基準に より ､ 因果関係 の証明が困難である場合､ 権利者が以下四 つ
の要件の存在を証明できれば ､ 十分な証拠がある と推定される38o
第1 に ､ 問題となる期間内にお ける特許製品に対する需要｡
侵害者 の 実際の販売数量は特許製品に対する需要 の 存在に つ い て の 説得力の ある証
拠と見なされ て い る39o
第2に ､ 侵害の期間内にお ける消費者に受け入れ可能な非侵害代替品の欠如｡
特許権者及 び侵害者以外 に ､ 消費者 に受け入れ 可能な非侵害代替品に つ い て市場に
おい て他 の製造業者がない 場合､ 反 対 の証拠 がなけれ ば､ 裁判所は ､ 特許権者が侵害
者の 侵害製品 に相当する数量 の 製品を販売 し得る と推定する40｡ 逆に ､ 受け入れ可能
な非侵害代替品が存在 して い る場合､ 特許権者は侵害者の販売 した侵害製品の 全量で
はなく ､ 特許権者 の 市場 シ ェ ア に相応する比例に より 一 部の製品の みに つ い て失われ
た利益 を請求で きる｡
製品が受け入れ 可能な非侵 害代替品に該当する か どうか を判断する時 ､ さ らに 二 つ
の ポイ ン トが注目され て い る｡ そ の 一 つ は ､ 製品に特許 の 長所がある か否 か｡ 療許 の
長所を有 して い な い製品は ､ そ の長所を望む消費者にと っ て受け入れ可能な代替品で
はない と考えられ て い る41o もう 一 つ は ､ 代替品が非侵害製品で あるか どうか と い う
点で ある｡ 市場にお い て ､ 他の 競争製品が存在 して い ると して も､ 特許権者はそれら
の製品 の製造業者に 対 し侵害訴訟 を提起 して い る ことを証明できれ ば ､<非侵害代替品
の 欠如 が常に 認められ る42｡
3 7 P anduit基準は､ PanduitCorp. v. Stahlin Br o s. Fibr eWorks,In c･ , 5 7 5F･2d1 15 2, 197U･S･P･Q･ 7 2 6
(6th Cir. 1 978) 事件にお い て確立 された基準で あるo
38 Rite･ Hite Corp. v . EeueyCo., 5 6F.3 d 15 3 8, 154 5, 3 5■U.S.P.Q. 2d 106 5(Fed･ Cir･ 1 9 9 5)
39 Gyr om atCo rp. v_ Cha mpion Spa rk PlugCo ., 7 3 5F.2d5 49, 2 2 2tJSPQ4(Fed･ Cir･ 19 8 4)
4 0 Fe sto Corp. v. Shoketsu K n z oku Eog yo KabushikiCo. , 7 2F.3d8 67, 3ウu･s･p･Q･2d 1 16 1(Fed･
Ciェ 1 9 9 5)
4 1
` `
Aproductlackillgthe advantage softhatpate ntedca nha rdlybe te - eda substittlte acc eptable
to the c usto m er who w a nts tho s e adv antages.
”
T W M M fg. Co. v . Dtl ra Corp- , 78 9F･2d89 5, 2 29
U S PQ525(Fed. Cir. 1 986)
42 Fo n arCorp. v. Gene r al Ele ctricCo. ,9 0 2F. Sup p.330(E.D.N .Y. 1995)
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市場にお い て ､ 消費者に受け入 れ可能な非侵害代替品が存在 しない場合､ 侵害者が
自ら受け入れ 可能な非侵害代替品 の製造能力 を有する と証明できれば､ 特許権者の損
害賠償 請 求 が 否 定 さ れ る こ と も あ る ｡ Gr ain Processing Co rp. 帆 A m e ric a n
M ail;e･ Pr odu cts Co.事件にお いて ､ 侵害者は自らに合睦的な非侵害代替品の 製造能力
があると主張 した｡ 侵害製品 の かわりにその 非侵害代替品を製造するならば､ 侵害者
の コ ス トが増加する ことになるが ､ 裁判所はそ の コ ス トの 増加 に伴い侵害者 の利益も
大幅に上昇すると認定 し､ 特許権者の 損害賠償請求を否定 した43｡
多数 の侵害者が市場に存在 して い る場合 ､ 一 人 の侵害者に対する訴訟 の結果は残り
の 侵害訴 訟 に 対 し か な り 強 い 影響 を与 え る か も しれ な い o Pall Co rp. v. M icr o n
Separ a七io n s, In e. 事件にお い て ､ 特許権者は別 の訴訟 にお い て第三者に対 し訴訟 を提
起 し､ 訴訟 の結果と して特許権者が当該第三者とライセ ン ス 契約 を締結 した｡ 地方裁
判所は 当該第三者 の 市場 シ ェ ア を考慮 した上 ､ 本件侵害者の販 売利益の うちに ､ わず
か 2 5%を特許権者 の失われた利益と して認容 した44｡ 控訴審 にお い て ､ 連邦巡回裁
判所は ､ 侵害者で あ っ た第 三者が合法的に ライセ ン ス され る前に製造､ 販 売した製品
は Panduit基準の 第2 の 要件に該当する非侵害代替製品で は ない と判断し ､ 本件の よ
うな場合には ､ 第三者に ライセ ン ス する前の 期間及 びライセ ン ス 後の 期間にわけて特
許権者 の失われた利益 を算定す べ きで あると述 べ ､ 地方裁判所の判決 を是 正 した｡ ラ
イセ ン ス した後の 期間に つ い て は ､ 地方裁判所の 損害賠償額 の算定方法を維持 したが ､
ライ セ ン ス 前 の期間に つ い て は ､ 本件侵害者の 販売利益 の全額を特許権者の 失われた
利益と して損害賠償請求を認 めた45｡
第3 に､ 需要を満たす可能な特許権者の製造 ､ 販売能力 ｡
積極的な市場の 開発 は 当該要件に つ い て の 有力 な証拠 で ある46｡ 特許権者が他 の業
者に 特許製品 の 製造を許諾 し､ か つ そ の 業者か ら特許製品 を購入 した場合 ､ たと え上
記 の 業者が契約不履行に より ､ 特許製品 の供給を拒否 したと して も ､ 特許権者が市場
43 Grain Pr oc essing Co rp . v. America n M ail;e
-Pr oducts Co. , 8 9 3F･ Supp･1 38 6, 3 7U･S･P･Q･2d 12 9 9
(N .D. Ind. 19 9 5)
44 Pall Co rp. v. M icron Separ atio n s,Inc. , 66F.3d 12 2 2, 36 U.S.P.Q.2d12 2 5(Fed･ Cir･ 195)
4 5 Pall Co rp . v. M icron Separatio n s,Inc” 66F.3d 12 2 2, 3 6U.S .P.Q .2d12 2 5(Fed. Cir･ 195)
4 6 Yar w ayCo rp. v. Eu r
･Co ntr oI U S AInc. , 7 75 F.2d268, 2 27 U S PQ352(Fed. Cir. 1 9 85)
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を積極的に開発する こ とを証明できれば､ この 要件を満たすと見なされる47｡ さらに､
需要を満たす可能な特許権者 の 製造､ 販売能力 を判断するとき ､ 特許権者 の 原材料供
給者の供給能力も参考にする ことができ る48｡
特許権者 の製造 ､ 販売能力 が全て の 常要を満たす ことができなく ､ 単なる需要の 一
部しか満たさない場合 ､ そ の 能力の範囲内で ､ 特許権者の 失われた利益が認 められる49｡
第4 に､ 特許権者 の 失われた利益に つ い て の詳細な算定o
特許権者は損害賠償を請求する ために ､ 侵害がな か っ たならば得たであろう利益を
合理的に証明 しなけれ ばならない が､ そ の失われた利益額に つ い て の絶対的に 正確な
証明は 要求されて い ない ｡ 裁判所は､ 失われた利 益額 の算定方汝の決定に お い て 広 い
裁量権をも つ ｡ 特許権者 の 失われ た利益額に 対す る如何なる疑問も ､ 特許権者 に対 し
て では なく侵害者に 対 して 不利に 決定される50Q 特許権者の失われた利益は ､ 一 般的
には､特許権者か ら侵害者 - 流出 した販売利益(Lo stSale sProfi七又 はDiv e rted S ale s)､
侵害者との競争の ため価格低下 により被 っ た損害 (P ric e Ero sio n)､ 侵害行為と対抗
するため増加 した費用 (In c r eas ed Expe n s e s) 及び失われた計画利益 (LostPr oje cted
Pr o丘t) の 四 つ の 部分を含む51｡
特許権者 の 失われ た利益に つ い て ､ い ろい ろな算出方法が ある｡ 日本特許陰 1 0 2
条第2項 の ように ､ 侵害者利益を ベ ー ス に して 算出する裁判例もあるが52
■
､ 原則と し
47 ‡‡e n ryS hu r著 ､酒井宏明訳r特許権侵害による損害と関連責任の査定(1)+特許管理1 988年38巻8号､
1 0 2 4貫
48 Total Co ntain m e nt,Inc. v. Buff alo Environ n e ntal Pr odu cts Corp. , 3 5tT_S.P.Q･2d 13 8 5(E･D･ Va ･
19 9 5)
49 Min co,In c. v . Co mbu stion Engin eering,In c. , 9 03F. StlP P. 1204(E･D . Ten n･ 1 95)
50 Gary M . Hof han ほ か著､ 大隈 一 武訳｢米国特許侵害訴訟 における韻書賠償額の算定〔上〕+国際商事
法務 19 3年 21巻 2 号 17 1頁
51 La m,In c. v. John s
-M anviue Corp . , 7 18 F･2d1056, 2 19 U SPQ6 7 0(Fed･ Cir･ 19 83); Amstar Corp ･ v･
Envirotech Corp . , 82 3F.2d 15 3 8, 3 U SPQ2d 1 4 12(Fed.C 辻1 987)､ ラ イ セ ン ス 委員会第1ノ+壕 員会
｢米国特許侵害訴訟における損害賠償額に つ い て(1)+特許管理 1 9 9 4年 44巻2号168真
一 17 4頁
52 ライ セ ン ス 委員会第 1小委員会 ｢米国特許侵害訴訟にお ける損害賠償額に つ い て(1)+特許管理 19 9 4
年 4 4巻 2号 17 0頁
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て ､ 侵害者の pr o且t m argin で はなく侵害者の 販売による影響を受けなかっ た場合の特
許権者の profit m a rgin 又は特許権者が確実に獲得で きるpr o丘t m argin を適用 して特
許権者 の失われた利益を算出して い る63o Pric eEr o sio n及び LostProje cted Profit披
い ずれもこ の 原則に基づ い て 肯定されて い る. 特許権者壮､ 低価格により侵害者の販
売を排除 したか っ た と証明できれ ば､ そ の実際の 販売価格と正 常価格の 差額に つ い て
損害賠償が請求できる54o また ､ 侵害者の 販売が特許権者の 販売を人為的に抑制 し､
特許権者力学やむ を得ず値引き して特許製品を販売 した場合､ そ の値引き額も特許権者
の 失われた利益に計上する こ とがで きるo 例えば､ T W M M fg- Co . v. Du r aCorp.事件
にお いて ､ 侵害者は特許権者 の販売価格より1 0 0米 ドル 低い 価格で侵害製品を販売
して い たc そ の ために ､ 特許権者も1 00米 ドル を値下げして製品を販売 した｡ 連邦
巡回裁判所は ､ 特許権者の 失われた利益 を算定するとき ､ 侵害者が販売 した各侵害製
品に つ い て 1 0 0米 ドル の 利益額 を加算した ほ か ､ 特許権者が販売した各製品に つ い
ても1 0 0米 ドル の利益額が失われた と認 め､ 特許権者の損害賠償請求を認 めた5さ.
さらに ､ 侵害期間にお ける特許権者 の利益増加率が侵害前の利益増加率より低減 し
た場合 ､ そ の 見込 み額との 差額 ､ すなわち LestProje cted Pro鮎 が認 められた事例が
少なくな い o La m,Inc. v. John s･ M a n villeCorp.事件で 臥 原告が示 した特許製品販売
の 増加 率の 変化に より ､ 連邦巡 回裁判所は ､ 8 9, 3 0 9米ドル の Lo stS ale sProfit
に対 し2 87 , 0 0 0米 ドル の Lo stProje cted Pr o丘t を認めた
56
o
特許権者 の Pro丘t M a r由n を十分に確保する ために ､ 管理費用 ､ 財産税 ､ 保険等の
固定費用 は製品の 製造とともに あまり変化しなけれ ば､ 連邦巡 回裁判所は ､ 損害賠償
額を算出する とき ､ In c r e m e ntal Pro丘tAp pro a cb を採用 して い る｡ この ア プ ロ
ー チに
ょり ､ N単位 の製品又 はより少数の 単位の製品を製造するとき既に支払っ た固定費用
が
､ 第N ＋ 1単位 の製品を製造するときもう支払 う必要 はな い ため､ 第N ＋ 1単位 の
製品 に つ い て ､ そ の 売上 高か らこれ らの 固定費用を控除せず利益額を算定する こ とに
5 3 K 如 In stru m e ntL
Corp ･ v･ OtariCo rp ･ ･ 7 6 7F･2d8 5 3, 226U SPQ4 0 2(恥d･Cir･1985)
5 4 La m,Inc. v . John s
･ Manvi ue Co rp ･ , 7 18F･2d1 0 56, 2 1 9US PQ6 7 0(Fed･ Cir･ 1 983)
5 5 T W M M fg. Co . v . Du raCo rpリ 7 89F･2d8 9 5, 2 2 9U S PQ525(Fed･ Cir･ 19 8 6)
5 6 La m , In c. v . John s
･ Man vi ue Corp. , 718F･2d105 6, 2 1 9U SPQ6 70(Fed. Cir･ 19 8 3)
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なる57.
米国の 特許権侵害訴訟にお い て ､ 損害賠償額の 算定につ い て ､
- つ の重要な特色が
あるo すなわ ち ､ 失われた利益に対 し ｢全体市場価値+ (Entire Ma rketV du e) とい
う基準を適用 して いる こと で あ が8. こ の 基準により ､ たとえ装置の中でた っ た
- つ
の みが権利化されて い た と して も､ 権利化されて いない 部分を含む装置の 全体の価値
に基づ き損害の 回復が許容され るo 部品で はなく ､ 特許発明が単 - の 商品であり ､ 他
の 商品 と結合 して独自の 用途を有する装置に なっ た場合に も､ 結合した商品 の全体市
場価値が損害賠償額の 算定基準になる｡ ただ し､ ｢特許権者が通 常権利化された構成要
素と権利化され て い ない構成要素とを 一 緒に販売する こ とを予想できる+ こ とは当基
準の適用条件と して ､ 連邦巡 回裁判所が K ngln s七ru mentv . Otari事件にお い て 明示
Lf=59.
ⅠⅠ 合埋的な実施料
米国特許法 2 8 4条により ､ 実際の損害額が確定で きない場合､ 侵害者の 販売額に
基づ い て合理的な実施料に より損害賠償額を算定するo 特許権者が国内で自らの 特許
製品を販売 して い な けれ ば ､ 合理的な実施料に 関する証明を提出 しなけれ ばならない
5 7 Paper Co n v e rting M ach･ Co l V･ M agm a Graphics C
orp･ ･ 7 4 5F･2d ll, 2 2 3tTSPQ 5 9 1(Fed･
Cir.1 9 84)
58
"
T he
`
entire m arketvalu e r ule
,
anow sfor the re c overy of da magesba sed o nthe valtl e Of
a n
entire ap paratus in cluding n o n
･
pate nted pa rts･ ev e n tho ugh 0uly o n e of the fea 血 e sin t
he
ap pa r atu sis pate nted･
”
K ngln stru m e ntCorpo r ation v･ Otari Co rp
oratio n, 7 6 7F･2d8 5 3, 2 26
u s pQ 4 0 2(Fed･ Cir･ 1 9 8 5);Paper Co nv e rting M ach. Co
l v･ M agn a Graphic sCo rp ･ ･ 7 4 5F･2dl l,
2 2 3U S PQ 5 9 1(Fed･ Cir･1984);State lndu sリ In c･ v･ Mor
･Flo ln血 s･ ･ In c･ ･ 883 F･2d 1 5 73, 12
ロS PQ2d1 0 2 6(Fed. Ciェ 198 9);
5 9
･ `
T he c o ntr ollingto u chsto nein deter mining wheth
e rtoin clnde the n o n-pate ntedspar epa rt in a
dam age a w a rdis w hetherthe pate ntee
ca n n O rm any a nticipate the sale of the non
-
pate nted
c o mponent togethe r withthe s ale oft he pa七e nte
d c o mpo n e nts-
''
Knglnstru m e ntCo rpo r atio n v･
otari corpor atio n, 7 6 7F･2d8 5 3, 2 26USPQ 4 0 2(Fed･ Cir･ 19 8 5)･
'
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60
｡ 合理的な実施料は損害賠償額 の最低限と して規定されて い る｡ 合理的な実施料の
決定は既定実施料 (Establisbed Royalty) に基づくほか ､ 侵害が開始 した時点で の特
許権者と侵害者の仮説的取引交渉(Hypothetical Negotiatio n) の結果を推測 した上で
決定する こ ともで きる61｡ 既定実施料が存在 して い るならば､ 絶対の基準ではない が､
常に最適の 算定基準とされ て い る ｡ 特許権者が他人 にライセ ン ス しなか っ た場合､ 業
界にお ける他の 業者の 比較可能な特許 の 実施料を参考に して損害賠償額を算定 した裁
判例もあ っ た62o
Ge orgia･ Pa ci&c Co rp. v . United State sPlyw o od Co rp.事件にお いて ､ 裁判所は､ 坂
説的取引交渉に より合理的な実施料を算出するときの検討される べ き要素と して ､ 既
定実施料が存在 して い る か否 か ､ 係争特許と比較 しうる他の特許発明の 許諾実施料率､
比較されるそ の他の実施許諾の性格及び範囲 ､ 特許権者の ライセ ン ス 方針 ､ 当事者間
の 商業的関係 ､ 派生的又 は 関連販売の 程度､ 特許 の有効期間及びライ セ ン ス 期間 ､ 商
業上 の 成功又 は特許製品 ･ 方法に対する評判 ､ 旧技術に対する優位 ､ 特許発明 の性格､
業界に おける通常実施料率等の 要素を列挙 して い る63o 特許権侵害訴訟 にお い て ､ 合
理的な実施料を算定するとき ､ こ れ らの 要素がよく考慮され て い る｡
なお ､ 米国 の裁判例をまとめて 見れば､ 仮説的取引交渉の 方法に よる合理的な実施
料の算定に つ い て ､ 次の ような幾 つ か の 特徴がある と言 えるだろう｡
①侵害が開始 した時点で の 実施料率を想定して合理的な実施料を算定する｡
u misplay, S_A. v _ Americ a nEle cto nic Sign Co.事件では ､ 地方裁判所は 2 0 万米 ド
ル の前金 の 支払 い を侵害者に命 じた の みならず ､ 裁判を行う時の 1 0
'
%の 特許実施料
率に基づ い て合理的な実施料を算出 した｡ 連邦巡 回裁判所は､ そ の判決を地方裁判所
に差 し戻 した｡ そ の理 由は ､ 合理的な実施料率は裁判が行う時の 実施料率に より決定
す べ きで はなく ､ 侵害が開始 した時点で の 実施料率に 基づ いて 計算 したほ うが妥当で
60 Trellv . M arle eElec. Corp - , 9 12F.2 d 1 44 3, 16U SPQ2d 10 5 9(Fed･ Cir･19 9 0)
61 Unisplay, S.A. v. Am e ric an Electronic Sign Co ･ , 69 F･3d 5 1 2, 5 1 7, 3 6U･S･P･Q･2d 1 5 4 0(Fed･
Ciェ 19 9 5)
6 2 A m erican Origin al Corp. v. Je nkin8Food Corp ･, 7 7 4F･2 6 45 9, 2 2 7U S PQ299(Fed･ Cir･ 1 985)
6 3 Ge o rgia
-Pa cific Corp/v. United States PlywoodCorp･ , 3 1 8F･ Sup p･ 11 16, 1120, 166 UIS･P･Q･ 2 3 5
(s.D.N .Y. 19 70)
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あると い うことで ある64｡
②特許権者 の失われた利益の 算定と同様に ､ ｢全体市場価値+ に基づ い て合理的な実
施料が算定されて いる ｡
特許を受けた部分が製品 の 一 部 しか占めないが ､ 特許発明が消費者の 全装置に対す
る需要 の基礎を構成して い る場合､ 裁判所は｢全体市場価値+の 基準を適用する. T甲M
v･ Du ra & Ki ddle 事件にお い て ､ 連邦巡回裁判所は ､ ｢全体市場価値+ 基準の 適用理由
に つ い て ､ 次の ように述 べ たe ｢特許権者が特許製品 に閲し伎に実施契約を行 っ たと し
たら ､ それ に依存する付帯的な部品の 販売の増加は 当然に予想でき ､ この増加 した権
利化され て いない 部分の販売は合理的な実施料の決定に重要な影響を及ぼす+ 65c
③実施料の 算定にお い て なん らか の 不確実な事情があれ ば､ 特許権看で はなく ､ 侵
害者がそれ に つ い て 不利益を負わなければならない ｡
たとえば既定実施料率は侵害訴訟 にお い て合理的な実施料率と して適用 される こと
が多い が ､ 実施料率が異なる多数 の ライセ ン シ ー が既に存在 して い る場合 ､ 裁判所は
仮説的取引交渉の方蔭を適用するとき ､ 常に高い 実施料率をも っ て捜害賠償額を算定
するo W is c o nsin Alu m ni Res e ar ch Fou ndatio n v. Ge n e ral Ele ctricCo.事件の 判決は
こ の 原則 を適用 した判決 で あ っ た66｡ 本件の 特許権者は1 3社に対 し特許実施権を与
え､ そ の 実施料率が 2 パ ー セ ン トな い し3パ ー セ ン トとまちまちで あっ た｡ 地方裁判
所は Geo rgia･ Pa ci丘c 要素を考慮 した上 で ､ 既定実施料率より高い 率3
y
. 5 パ - セ ン ト
を適用 して捜害賠償額を算定 した｡
④侵害者 の実際の 利益はそ の予想した利益 の証 拠と して 扱われて い るが ､ 侵害者の
実際の 利益又 は業界の通 常利益は合理的な実施料の 上限で は ない c
例えば ､ RadioSte el & M fg. Co. v. M T D Pr ods.,In c.事件にお い て ､ 侵害者が侵害製
品を目玉商品と して 低価格で販売 し､ その 侵害利益が少な い が ､ 裁判所は侵害者の 利
64 Unisplay,S.A. v. Ame ric an Electr micSign Co. , 69 F.3d5 1 2, 3 6U.S.P.Q.2d1 54 0(Fed･ Cir･ 19 9 5)
6 5 Hen ryS hu r著､ 酒井宏明訳r特許権侵害による損害と関連費任の 査定(2)+特許管理19 8 8年 3 8巻 9号
11 7 1頁
6 6 W iscon sin Alu mni Re s ea r ch Fotlndatio n v. General Electric Co. , 8 8 0F. Supp. 12 6 6(E.I). W is.
19 9 5)､ そ の 他には ､ Grain Proce s singCo rp . v. Americ an M aiz e- ProdllCtSCo･ , 89 3F･ StlP P･1 386, 3 7
U.S.P.Q. 2d1 2 9 9(N.D. Ind. 1 995) 事件にお い ても､ 裁判所は こ の 原則を適用して い るo
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益より高い実施料の 支払い を侵害者に命じた67｡
第3節 日米比較
日米両国の法制度を比較 した場合､ 米国が 工業所有権者に最大限 の保護を与 えて い
るこ とを原点に して ､ 日本 より幅広 い範囲で 工業所有権侵害に 関する損害賠償制度を
整えて い ると い うイ メ ー ジが強か っ た｡ とい っ て も､ 保護が強ければ強い ほ ど良い と
いうわけで はな い ｡ 工業所有権者に対 し適切な保護を与えるほ か､ 特許娃等の 工業所
有権法 の趣旨に適合 し､ 工 業所有権者 の利益と社会利益の バ ラ ン ス をも図る損害賠償
制度が望ま しい ｡ こ こ で は ､ 工業所有権侵害の損害賠償につ い て ､ 日米両 国の法制度
を比較 した上 ､ 適切な損害賠償額 の認 定方法を検討 してみる｡
権利者に よるエ 某所有権の不実施と損害賠償額の算定
1 9 9 5年 ､ Kin gln stru m e ntsCo rp･ v. Pe te
.
go
68事件にお い て ､ 米国地方裁判所柱
本案特許装置を含まな か っ た特許権者 の類似製品に基づ いて 特許権者 の逸失利益を認
めた｡ 侵害者は特許権者が特許製品 を製造､ 販売しなか っ た ことを理由と して連邦巡
回裁判所に控訴 したが ､ 連邦巡回裁判所壮侵害者の 主張を否定し ､ 地方裁判所 の判決
を支持 した｡
本件にお い て ､ 連邦巡 回裁判所は特許法の 文言及びその 立法背景を考慮 した上 ､ 特
許権者に よる特許発明 の 実施は逸失利益の 回復 の前提条件で は ない と判断 した69｡ そ
の 理由に は ､ 主に以 下幾 つ の 内容が含まれて い る7 0｡
まず､ .第1に ､ 特許法は ､ 特許権の設定に より特許発 明に関する製造 ､ 使用 ､ 販売
の排他的な権利を特許権者 に与えて い るが ､ 強制的にその 発明 の 実施を要求 して い る
6 7 Radio Steel & M fg. Co . v. MTD Pr ods. ,In c. , 788 F･2d1 5 5 4, 2 2 9U S PQ43 1(Fed･ Cir･ 19 86)
6 8 Eing∫n stru ments Co rp. v. Pe rego , 6 5F.3d94 1, 3 6tJ.S.P.Q. 2d1 12 9(Fed･ Cir･ 19 9 5)
6 9 Kingln str umentS Co rp. v . Perego , 6 5F.3 d9 4 1, 36 U.S.P.Q. 2d1 12 9(Fed･ Cir･ 1 9 95)
7 0 Eingln str u ments Co rp . v _ Pe rego , 6 5F.3d9 4 1, 36 U.S.P.Q, 2d1 129(Fed･ Cir･ 1 9 9 5)
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わけで はな い ｡
第2に ､ 連邦議会及び最高裁判所は ｢損害賠償+ 条項につ い て いく つ か の 定義又は
解釈を行 っ たが ､ い ずれ にお いて も特許発明の 実施を逸失利益の 回復の 前提条件とす
る こ とはなか っ た｡
第3 に､ 特許法の 立法趣旨か ら見れば､ 社会公 衆が特許権の 有効期間が満了 になっ
た後に当該発明 の 公開又は利用を通 して 受益できるよう､ 特許法は ､ ｢褒美+ と して特
許権者に 一 定期間の 排他的権利を与 え､ その ｢褒美+ に対する制限を裁定実施権 のみ
に限定 して おり ､ それ以上 ､ 裁判所は特許権者が如何にそ の発明を利用 して利益を最
大化にする かに 対 し干渉す べ きで はない o 特許権者が特許装置を含まない 類似製品を
製造 して い る こ とを理由と して特許権者 の逸失利益 の 回復を否定する こ とは ､ こ の事
うな干渉と同 じ結果 をもた らすおそれが ある71｡
第4 に､ 特許発 明 の 利用 を逸失利益の 回復条件と して要求するならば､ 特許権者は
十分な補償 を与 える こ とが できず ､ 逆に､ 侵害者はこ の ような ｢遡及的な強制実施権+
により予想外 の得 をする とい う制度上 の弊害が起こる恐れもある｡
本件の 特許権者 は自ら特許製品を製造 ･ 販売 しな い が ､ 類似製品 の製造販売を行 っ
た｡ したが ･つ て ､ 連邦巡 回裁判所は類似製品に か かわる逸失利益の損害賠償請求を認
めた｡ ただ し､ 類似製品 で あるか どうか の判断基準は ､ 本判決 では解明され なか っ た｡
特許権者による特許権 の 不実施に つ い て は､ 類似製品 の製造 の ほ かには ､ 次 の よう
な状況 もあらわれ る 可能性があろう｡ ①特許権者が特許製品だけでは なく ､ 類似製品
の 製造販売も行 わなか っ たが ､ 他人 に実施権を与 えて い る場合 ､ ②特許権者が自ら実
施せず､ 他人 にも実施権を与 えて いない場合｡ こ の ような場合に は､ 損害賠償額が如
何に認定される べ きか ､ 単なる ｢実施料相当額+ に基づ い て損害賠償額を認定する こ
とは特許権者に対する ｢遡及的な強制実施+ になる の で はない か が問題 で ある｡
日本で は ､ 前述 したように ､ 学説では ､ 権利者が潜在的 な実施能力を有する場合､
そ の 範囲内にお い て逸失利益が認 められる べ きで あると いう見解が見られ るが ､ 権利
者自身が権利に 関わる製品 の製造販売を実施 しな い場合に は ､ 逸失利益 の発 生を主張
しがた い か ら､ そ の逸失利益又は侵害者利益の推定に よる賠償が認められず ､ 実施料
相当額に より損害賠償額を算定する ことが 日本 の裁判 の主流で ある｡
7 1 Kingln str um e ntS Corp. v . Per ego, 6 5F13d9 4 1, 36 UIS･P･Q･ 2d11 12 9(Fed･ Cir･ 1 9 95)
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昭和5 6年 3月 2 7日､ 大阪地裁の ｢ヤ ー ンクリア ラ装置事件+ 72にお い て ､ 裁判
所は､ 特許権者が 日本国内で特許発明を実施 しなか っ たことを理由と して ､ 特許権侵
害による損害額 を実施料相当額の範囲で の み認 めた｡ 大阪地裁は､ ｢特許法1 0 2条1
項 (改正 した特許法の 1 0 2条2項) の規定にい う損害とは ､ 権利者にお い て侵害者
が侵害行為により得て い る利益と対比されうるような同種同質の利益を現実に失っ た
場合にお ける損害､ い い か えれ ば権利者が現に当該特許を実施 して利益を享受して い
る場合にお ける財産上 の 逸失利益相当損害をい うもの と解され るか ら ､ 右条項は被侵
事特許権者が自ら特許発明を実施 して いる場合に の み適用されると解する の が相当で
ある+ と判示 し､ 特許権者が特許 を実施 しない 場合 の財産上 の逸失利益及び侵害者利
益によ る損害賠償 の推定を断固と して 否認 した ｡
また ､ 東京地裁は平成元年1 0月 1 3日 ｢勾配自在型プ レキャ ス ト コ ン ク リ ー ト事
件+ 78にお い て も､ 原 告の 不実施 により ､ 実施料相当額の 損害賠償を認 めたが ､ 侵害
者利益に よ る損害賠償額 の推定を否定した｡ 原告が特許管理会社で あり ､ その 親会社
が特許発 明 を実施 して い る が､ 裁判所は ､ 特許発 明 を実施する会社が原告 とは別個の
法人で あるた め､ 侵害者利益に よる損害賠償の推定は採用で きない と判決 した｡
K ngln st ru ments Co rp- v . Pe r ego7噂 件と異なり ､ これらの裁判例にお い て は､ 特
許権者自身が特許製品だ けで はなく ､ 類似製品 の 製造販売も行わなか っ た｡ こ の よう
な場合に は､ 日本の 多数説によれば､ 1 0 2条2項 (侵害者利益) は法律上 の 事実推
定の 規定で あり ､ 売上 の 減少 によ る逸失利益 の額 の 推定すなわち単なる計算規定で あ
るた め､ 損害 の発生事実に つ い て まで推定され るもの で はない とされてきた ｡ つ まり ､
権利者が自ら実施 して い な い場合は ､ 消極的損害の 発生自体を観念することができ な
い の で 2項の 推定は適用されない と いうこ とで ある76｡
7 2 大阪地裁昭和56 年3 月2 7日判決､ 昭和 5 1年 (ワ) 第 54 93号 ､ 第 557 1号､ 昭和 5 2年 (ワ) 第
49 5 2号､ 判例 工業所有権法2 3 05 の 1 43 の 6 3頁
73 東京地裁平成元年 1 0月 13日判決､ 昭和 6 0年 (ワ) 第13 677号､ 判例工業所有権法 54 73 の 15貢
74 Eingln stru m e nts Co rp . v. Pe r ego, 6 5F･3d9 4 1, 36 U･S･PIQ･ 2d 112 9(Fed･ Cir･ 1 9 95)
7 5 中山信弘｢工業所有権法(上)+弘文堂 20 0 0年 340 見 平成 10年改正前の特許法にお い て ､ 逸失利益
に よる損害賠償の 推定規定(1 0 2条 1項)が存在 して い なか っ た ため ､ 特許権者に よる特許の 不実施と
逸失利益の 回復可能性に つ い てあまり議論されなか っ た ｡
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特許権者が特許権を実施 して い なくとも競合商品 ･ 代替商品を製造販売 して いる場
合に は､ 被告の 侵害行為によ っ て 営業上 の影響を現実に受けて い るの であるか ら損害
の発生が あり ､ か かる事情を主張立証する こと によ っ て侵害者利益の 推定を利用で き
るとする説があるが ､ 直接 の判断を示 した判決は未だ存 して いない了60
私 は ､ 権利者が自らの 特許等を実施 しない 場合に は､ 損害賠償額を算定する際に ､
次の 諸点が考慮される べ きで あると考える｡
{
第1 に､ 特許 の不実施により ､ 特許権者の 逸失利益の 回復をすべ て 否定する こ とは
妥当で はない o 特許類似商品などに つ い て ､ 実際の損害が発生する場合､ 逸失利益の
回復が認 められ る べ きで あるc 要するに ､ 損害が発生 したか どうかは ､ 特許権者の 実
施行為 の有無に よ っ て で はなく ､ 侵害行為と損害結果の存在､ か つ 二者間 の 因果関係
に基づき判断され る べ き で ある｡ 特許法に より ､ 特許権者の権利は特許登録 日より保
護を受けて い る｡ 不実施であれば特許権が保護されない と いうわけではな い ｡ 裁定に
より特許 の強制実施が要求される場合を除き､ 特許権者は その 特許に つ い て排他的権
利を有する｡ もちろん ､ 特許の保有に よ っ て 合法的にもたらせるすべ て の利益が侵害
され る べ き で はな い ｡ したが っ て ､ 特許権者が特許類似商品の 販売額の減少 を証明で
き ､ 侵害者又 は 同 - の業界における他 の業者に と っ て ､ 侵 害行為によ っ て 特許権者に
何らか の 損害をもたらすこ とが容易に予測できる場合､ 類似製品 に発生 した捜賓に つ
いて 逸央利益の 推定､ 又 は侵害者利益の推定を適用 して も不適切で はない だろうo
第 2 に ､ 特許権者が類似製品等も製造 ､ 販売 しな い場合 ､ 又 は特許権者 の 実施能力
を超過する部分の 侵害製品に つ い て ､ 第三者に設定 した 実際の実施料率又 は業界の
一
般的な実施料率より高い 実施料率を適用 して損害賠償額を算定す べ きで ある｡
侵害者 に対 し合法的実施権者と同 じような実施料率を適用する こ とにつ い て は ､ 次
の 弊害が あると言わなければならな い ｡
①侵害行為を励 ます恐れ がある｡ なぜか とい うと ､ 侵害者は､ たとえ侵害行為が発
見され たと しても , ただ合法的実施権者と同様な実施料額で済む から ､ 何らか の 損も
なく ､ また ､ 侵害行為が発見され なか っ たならば､ 対価も払 わずに他人 の発明成果を
利用 して 容易に利益を入手できる からである c こ の ような状況 で あれば､ 特許権者の
許諾 を得る必要がなく ､ 直ちに利用 したほうが得だ と思わな い利用者は い な い だろう｡
7 6 青柳吟子｢特許法 102条1項(損害額の推定)に つ い てJ別冊N BL199 6年33巻 12貫
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結局､ 公 開 した発明を奨励 すると い う特許法の 目的が実現できない恐れが あると言わ
なければならない ｡
②裁定実施権に関する法律規定の意味がなくなる. 特許権者が 一 定 の期間 (日本で
は､ 3年間と規定されて い る) た っ て特許技術を実施 しない 場合には ､ そ の 特許 を実
施しようとする者は､ 特許権者の 許諾が得られなけれ ば､ 払定機関に対 し実施させ る
裁定を請求できる とい うの が､ 裁定実施権制度で ある D 一 定の期間が経 つ こ と､ 及び
実施 しようとする者が法的手続き に従うことが裁定実施権の 必要条件で ある と言 える｡
侵害者が勝手 に特許権 を侵害 した後､ 実施料相当額の賠償のみ特許権者に与 えるなら
ば､ 結果と して は ､ 特許権者に対する ｢遡及的な強制実施+ になり､ 裁定実施権の 制
度を設立する必要がなく なる だろう｡
よ っ て ､ 損害の 填補に止 まる こ となく ､ 侵害行為の発生 を抑止するとい う不法行為
法制度の ある べ き理念､ 及び特許法の 立駄目的に基づ き､ 通常より高い実施料率を適
用 して 損害賠償額を算定す る ことを主張 して置きた い ｡
第三 に ､ 同 じ工業所有権で あるが ､ 商標絵の 趣旨からみれば､ 商標法は ､ 特許法等
他の 工業所有権法と異な る機能をもつ ため ､ 商標権者が商標製品の製造 ､ 販売を行わ
なか っ た場合 ､ そ の 損害賠償請求が認 められ る べ き である か につ い ても異なる視点か
ら考慮す べ き で あると考える｡
商標を保護するこ とに より ､ 商標 を使用する者の 業務上 の信用 の維持 を図り ,ーも っ
て産業の 発達に寄与 し､ あわせて 需要者の利益 を保護する ことが商標法の 目的で ある ｡
した が っ て ､ 商標権侵害が 発生 した場合 ､ そ の損害賠償額が認 められ る べ きで あるか ､
また ､ 認 められる ならば､ い っ た い如何に算定するの が 妥当で あるか とい う問題 に つ
いて ､ この 目的意識をも っ て 検討する必 要がある｡ こ こ では ､ 商標権の 不実施は 二 つ
の 状況 に分けて 考えなけれ ばならない ｡
①商標権者が商標 を登録 した後､ そ の 商標製品 を製造 ､ 販売 しない 場合､ 商標権者
に対する信用 の 損害が発 生 した とは言えず ､ 実施料相当額以上 の損害賠償請求を認め
る必要がな い だ ろうo
②商標権者が 一 定の 地域内で自ら商標製品 を製造､ 販 売しない が ､ その 商標製品が
当該地域内で販売され て おり ､ 侵害者 の製造､ 販売が商標権者の信用 に悪 い影響を及
ぼ し､ また ､ 商標権者 の 市場 シ ェ ア を縮小させ る こ となどに より商標権者が損害を被
っ た場合､ 当該地域で の 不実施に も関わらず､ 商標権者の損害賠償請求が認 められる
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べ きで ある｡
ⅠI ｢寄与率+ の算定と ｢全体市場価値+
一 般的には ､ 一 つ の製品全体が 一 つ の 特許で あ る ことは少な い ｡ 製品には ､ ある特
許が含まれる ほ か ､ 非特許部分や､ その他の 特許 が同時に含まれて い る こともありう
る｡ 同様に ､ 侵害製品は 常に侵害された特許だけで はなく ､ 他の部分とともに構成さ
れて い る ことが多い ｡ こ の ような場合には ､ 製品に対する特許の 寄与率の 限度で算出
するか ､ それとも損害賠償額は侵害製品 の全体の価値に基づ い て算定するか とい う問
題に つ い て ､ 日本と米国は異なる立場を採 っ て い る｡
日本で は ､ 損害賠償額 を算定するとき ､ 侵害製品に対する特許の 寄与率が重要な要
素と して 考慮されて い る｡ 多く の裁判例は ､ 侵害製品の利益全額で はなく ､ 特許の 寄
与率の 限度で損害賠償額が算定されて い る ｡ 寄与率の 決定方法につ いて は ､ 次の よう
にまとめられる｡
①侵害装置単体 の市販価格に よる寄与率の 認定｡ ｢位置合せ載置方故事件+ 77は こ の
ような判決で あっ た｡ 本件 にお い て ､ 侵害製品全体の 販売価格が4 00 0万 円である
が､ 侵害された特許方法に より製造 した単体の 市販価格が 3 2万 円で あるため ､ 東京
地方裁判所は発明の費用 低減効果等を掛酌 して ､ 侵害製品に対する特許 の寄与率を 1
割と認 定 し ､ 侵害製品全体価格の 1割を基数と して 実施料相当額 の損害賠償を認 めた｡
②工 業所有権実施部品が侵害製品 の部品総数 に占める割合に よる寄与率 の 認定o ｢包
装積層晶を ヒ ー トシ ー ル する装置事件+ にお い て ､ 係争製品 の部品の 総点数は約9 0
o o個で あり ､ そ の うち特許 を侵害する部品数は約1 8 0 0個で ある か ら ､ 東京地方
裁判所は総部品中に 占める侵害部品の 割合を考慮 した上 ､ 侵害製品 の売上 に対する 2
o%の特許寄与率を適用 して 損害賠償額を算定 した78｡
③侵害製品に対する 工 業所有権実施部品の 役割による寄与率の 認定｡ 侵害製品にお
い て 工業所有権実施部品が必須か つ 重要な役割を有する場合 ､ か かる工業所有権 の実
77 東京地裁平成6年 3月 3 1日判決 ､ 平成 1年 (ワ) 第99 71号､ 判例 工業所有権法 〔2期版〕 253 7 の
4 5貢､ 東京高裁平成8年 5月 2 3日判決 , 平成 6年 (ネ) 第1 7 08号､ 判時 15 7 0号 103貢
7 8 東京地裁平成 10年 12 月 18 日判決 ､ 平成 8年 (ワ) 第 18246号､ 判例時報 16 7 6号 1 16貫
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際的利用価値も大きく評価され る79｡
工業所有権実施部分が侵害製品の 構成の - 部に過ぎない が ､ 侵害製品全体にわたる
場合には ､ 例外と して ､ 侵害製品全体の利益に基づ い て損害賠償額が推定され る80｡■
多く の 裁判例にお い て は ､ 寄与率につ いて の 立証責任を明確にして い ない ｡ 損害賠
償額の 推定に関する特許法等の 規定は ､ そもそも工業所有権侵害訴訟 の 因果関係の 立
証困難を解決するた めに設 けられたもの で あるが ､ 権利者に対 し寄与率の 立証責任を
要求する と､ 関連推定規定 の効用が草しく減殺されて しまうo よ っ て ､ 工 業所有権侵
害訴訟にお い て ､ ひ とまず利益全額に基づ い て損害賠償額を推定 し+非寄与率を侵害
者が立証 して いく と主菜する学説もある81.
工 業所有権の 寄与率を重視する 日本の裁判例と異なり ､ 米国では ､ 本文 で述 べ た.と
おりに ､ ｢全体市場価値+ とい う基準を適用 して い るc 特許権者 の逸失利益 の算定だけ
で は なく ､ 侵害者 の利益 ､ 実施料相当額を算定するとき､ ｢全体市場価値+ の基準がす
べ て適用 される｡ ｢全体市場価値+ の基準の適用 によ っ て ､ 特許権者はかなり高額の損
害賠償を得られ る｡
こ の 問題 につ い て ､ 私は ､ 損害賠償額を推定する際に ､ 特許権者の逸失利益に よる
場合 (日本特許法1 0 2条1項) と侵害者利益､ 実施料相当額に よる場合 を区別 して
考慮す べ きで あると考える｡
特許権者 の逸失利益は ､ 特許 を含む製品全体の価格に基づ い て算定される べ きであ
る｡ 特許権者 の 実際の 実施態様及び予想でき る実施態様により ､ 特許 を受けた部分が
製品 の ほ か の部分か ら切 り離れて製造､ 販売され るの で なければ ､ 特許権者の 逸失利
益は製品全体の製造､ 販 売額 の 減少 とともに発生 して い る ｡ それ故に ､ 侵害者の侵 害
行為と相当因果 関係がある の は単な る特許部分 の逸失利益で はなく ､ 特許 を含む製品
全体に つ い て の逸失利益で あると言わなければならない ｡
- 方 ､ 侵 害者利益に よ っ て損害賠償額を推定する場合 ､ 寄与率を考慮する こ とが必
79 大阪高裁昭和6 1年 3月 26 日判決 ､ 昭和 5 6年(ネ) 第1 9 5 2号, 判例 工業所有権法2 535 の 27 9頁､
東京高裁平成 11年 6月 1 5日判決 ､ 平成 10年 (ネ) 第2 2 4 9号､ 平成 1 1年 (ネ) 第1 0 6 9号､ 判例
時報 16 9 7号 96貢
80 東京地裁平成4年 1 1月 1 8日判決 ､ 判例時報 14 5 0号 128貢
8 1 増井和夫 ･ 田村善之｢特許判例ガイ ド+有斐閣2 0 0 0年36 4貢
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要で ある｡ 侵害者が特許を実施する場合､ そ の選択 した実施態様によりもたらされた
利益にも大きな違い がある｡ それ に つ い て ､ 侵害者の 営業努力などが寄与 したとも言
える ｡ 従 っ て ､ 特許権者が自身の利益額につ い て挙証で きない場合 ､ 又は特許権者の
製造 ･ 販売態様が侵害者と相違 して い る場合､ 寄与率を考慮して ､ 侵害者利益によ っ
て損害賠償額を算定す べ きで あろう｡ 製品の 販売利益の うち特許実施部分が どれ ぐら
い寄与 して い るかに つ い て ､ 推定規定の 効用を果たすた めに ､ 挙証責任が侵害者側に
ある とするほ うが妥当で あると考える ｡
なお ､ 実施料相当額 の損害賠償に つ い て ､ 侵害者利益と同様に､ 侵害部分の 寄与率
を考慮 して算定すれ ばよ い だ ろうo
第4節 工 業所有権侵害に関する中国の損害賠償制度の在り方
中国で は ､ 従来 ､ 工業所有権侵害訴訟に お ける損害賠償額の 算定方汝は ､ 判決毎に
異な っ て い る｡ 損害 の見積りそ して査定の方法は裁判所の 自由裁量に依存することが
多い ｡ 多額の賠償を認めたも の と して は､ 権利侵害者の ｢利潤+ で はなく ､ ｢売上額+
全部を権利者に賠償させ た裁判例があり ､ 弁護士費用 ､ 調査費用か ら名誉毅損によ る
損害額まで算入 した裁判例もある｡ 他方 ､ 少額の 賠償に止 まっ た例もあ る｡ 判決中に
算定方法自体が明示 され て おらず ､ 賠償金額算定の 根拠が不明で ある裁判例も少 なく
ない ｡
近年 ､ 技術 の発展 とともに ､ 工業所有権 の適切 な保護及 び制度の 国際的 ハ ー モ ナイ
ゼ ー シ ョ ン を図るために ､ 中国 の法学界は､ 制度面 の 改善に つ い て ､ 積極的な検討を
行なっ て い る｡
現在 ､ 特許権 ､ 商標権等 の侵害行為につ い て ､ 原則と して ､ 中国の ｢民法通則+ 第
1 1 8条は ､ 侵害停止 ､ 影響の 除去 と損失賠償等の 民事責任を規定して い る｡ また､
損害賠償 の計算に つ いて ､ 特許法 ､ 商標法に関連規定が あっ たほか ､ 最高人民法院が
いく つ か の解釈を行 っ た｡ これらの 解釈は法的効力を有 して い る｡
特許権侵害訴訟に おける損害賠償鐘の算定
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時代に 対応 しうる 工業所有権制度を確立するた めに ､ 2 00 0年 8月 2 5日 に ､ 中
国特許法第 二次改正 が行われた82｡ 改正抵第6 0条により ､ 特許権侵害の 賠償額は､
権利者が侵害によ っ て 受けた損害或い は侵害者が侵害に よ っ て得た利益に基づ い て賠
償額を確定する ｡ 被害者 の損害或い は侵害者の 得た利益が確定する ことが難 しい場合
は､ 当該特許の 実施料の倍数を参考に して合理的に確定する こととなる｡
2 0 0 1年 7月 1 日より ､ 当改正経と同時に施行する ｢特許紛争事件審理 の港律適
用問題 に関する若干規定+ 83にお いて ､ 中国最高人民法院は特許権侵害の損害賠償に
つ い て新たな司法解釈を行 っ た. 当規定は特許権侵害の 損害賠償の計算方法を 一 層明
確に した｡
まず ､ 被害者 の損害 ､ 侵害者 の利益及び実施料の倍額の確定に つ い てそれ ぞれ次の
ように示 した｡
(1) 権利者が被 っ た損害は ､ 権利侵害により減少 した特許権者の特許製品の 販売
総量に特許製品 の合理的な利潤を乗 じて 計算する ｡ 権利者の減少した販売総量 の確定
が困難で ある場合 ､ 権利侵害製品 の市場販売総量と特許製品の 合理的な利潤との積を､
権利者 の損害とみなす｡
(2) 侵害者が権利侵害に より取得 した利益は ､ 当該権利侵害製品の 市場販売数に
権利侵害製品 の 合理的な利潤を乗 じて計算する｡ 権利侵害者が権利侵害により取轟し
た利益は､ 一 般に権利侵害者の 営業利潤により計算する｡ 但し , 完全に権利侵害を業
とする侵害者に対 して は ､ 販売利潤 で計算する こ とができ る｡
(3) 特許実施料に基づ き賠償額を確定す る場合は ､ 裁判所は特許権の 種類､ 権利
侵害の 性質及び情状 ､ 特許実施の 範囲及び時間等 の 要素を考慮して ､ 特許実施料の 1
偉か ら3倍を参照 して 賠償額を確定する｡
なお ､ 上記 三 つ の算定方法の適用順序に つ い て ､ 当規定は ､ 権利者の 被 っ た損害額
に基づ き或 い は侵害者 の利益額に基づ き賠償額を計算する かが権利者の請求によ っ て
確定すると解釈 して い るD 権利者の損害又は侵害者の 利益を確定する こ とが 困難で あ
る場合に は､ 特許実施料の 倍数を参照 して賠償額を確定するo
8 2 中国特許法は ､ 1 984年 3月 12日第 6 回全国人民代表大会常務委員会第 4次会議で採択され ､ 1 9 9 2
年 9月 4 日に 一 度改正された｡
8 3 20 0 1年 6月 19日最高人民法院審判委員会第 1180回会議採択､ 法釈【20 0 1]21号
- 177-
さらに､ 特許実施料も確定で きない場合であれ ば､ 当規定により ､ 裁判所は特許権
の 種類､ 侵害行為の性質及び情状に基づ い て ､ - 般に人民元5 0 0 0元以上 3 0万元
以下の 範囲内で賠償額を確定する ことができる｡ ただし､ たとえ特別な情状が あっ て
も､ その 最大額は人民元 5 0 万元を超過して はならない ｡
当規定に設けられ たもう 一 つ の 特別 な規定は､ 損害賠償の計算期間に関す る規定で
ある｡ 中国で は ､ 特許権侵宰 の訴訟時効は権利者が権利侵害を知 っ た日又は知 り得る
べ き 日より 2年とされ て い る｡ 当規定は訴訟 時効に応 じるため､ 権利者が 2年を超え
て提訴 し ､ 権利侵害行為が提訴す る時点で も依然と して継続 して いる場合 ､ 損害賠償
は､ 権利者が人民洛院に提訴 して か ら 2年前まで の 期間内に相応する金額に限定する
と規定 して い る｡
ⅠⅠ 商標権侵害訴訟に おける損害賠償額の算定
現在､ 中国の 商標法朗 は､ 単に､ ｢関連工商行政管理部門は侵害者に対 し侵 害行為の
停止 ､ 被害者 の損害を賠償するように命 じる権利を有し ､ 賠償額は侵害者が侵害期間
に侵害により得た利益また は被害者が侵害された期間の侵害により受 けた損失で あ
る+ と規定し ､ 行政手段 を採るとき の 損害賠償額算定方法を示 した ｡ しか し､ 商標権
侵害訴訟 に おける損害賠償額の計算方法に つ い て は ､ こ の算定方汝も適用するか どう
か に つ い て 明示 して い ない o
商標権侵害訴訟 に お い て 損害賠償額をどの ように計算す べ きか とい う問題に解くた
めに ､ 中国最高人民法院は ､ 1 9 8 5年1 1月 6 日 に公布 した回答
85により ､ 権利侵
害を受けた者はそ の 受けた実際の 損央額に基づ き､ 賠償を請求する ことができ ､ また ､
権利侵害者が権利侵害期間中に権利侵害に よ っ て獲得 した利潤を賠償額とする ことも
できる ｡ そ の うち､ 利潤とは ､ コ ス ト及び税金 を除くす べ て の利潤を指すo 当回答は ､
二 つ の 計算方法に つ い て ､ 権利侵害を受けた者が選択権を有するこ とを規定して いるo
実施料額による損害賠償額 の推定は特許侵害訴訟 に適用されるが ､
■
商標権侵害訴訟 に
8 4 19 8 2年 8月 2 3日第 5 回全国人民代表大会常務委員会第ニ十四次会意採択 ､1993年 2月 2 2日改
正 ｡
85 回答の全称は､ ｢商標権侵害に関して , 損害賠償額及び権利侵害期間をどの ように計算するかと
いう問
質の 最高人民鋲院の 回答+
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も適用するか どうか に つ い て 明確に して いない ｡
各地の 裁判所は ､ 損害賠償額の 確定が困難で ある場合 ､ 特許侵害訴訟と同様に ､ 商
標権侵害訴訟にお い て ､ 侵害者に人民元 1万元か ら 3 0万元まで の 捜害賠償額の 支払
い を命 じる こ ともある86｡
ⅠⅠⅠ エ 業所有権侵害の 損害賠償の認定に関する中国法の問題点
中国で は ､ 工業所有権侵害に対する民事的救済制度を整備するために ､ 損害賠償額
の 算定方法に つ い て い ろい ろな議論が展開され て いるとともに ､ 特許法等の改正 に よ
り､ 工業所有権侵害の 損害賠償の認 定方法は 一 層明確に されて きたc よ っ て ､ 羊業所
有権紛争 の 迅速な解決が望まれて い る｡ しか し､ より適切 な損害賠償制度を求めるた
めに ､ 以下 の 問題点に つ い て さらに検討する必要があると考える｡
損害賠償額 の推定方法に関する権利者 の選択権
中国最高人民法院の 関連解釈により ､ 工業所有権が侵害された場合､ 権利者は自ら
の 逸失利益に よるか ､ または侵害者利益に より損害賠償額を算定する かに つ い て選択
する権利 を有する ｡
しか し､ 権利者 の逸失利益 をもとに損害賠償額を計算する場合と､ 侵害者利益 をも
とに損害賠償額を計算す る場合で は ､ 結果に大 きな差異が生ずる こ とがある ｡ 例えば
侵害者が特許技術を利用 して 特許製品 と異なる製品を製造 ､ 販売 し､ 結果と して は侵
害者がそ の侵害製品に より獲得した利益が特許製品の 利益よりか なり高くなる場合､
侵害者 のす べ て の利益額 を損害賠償額と して推定するこ とは合理的で はな い とい う
べ
きだ ろう｡
合理的な実施料による推定の適用条件
最高人 民法院の解釈規定により ､ 権利者 の損害又 は侵害者の利益を確定する ことが
86 呂国強｢ 工業所有権司法保護中の法律間者若干J中国専利報199 9年 3月 5 日
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難しく ､ か つ 特許許諾実施料を参照できる場合は ､ 裁判所は特許権の種類 ､ 権利侵害
者の権利侵害の性質及 び情状､ 特許許諾実施料の 金額､ 当該特許許諾の性質 ､ 範囲､
時間などの 要素を考慮 し､ 当該特許許諾実施料の 1倍か ら3倍を参照 して合理的に賠
償金額を確定する こ とがで きる｡ 当規定は､ 改正特許法に基づき､ 特許許諾実施料に
相当する額と いう改正前の 特許法が設 定した枠か ら逸脱 して ､ 3倍の実施料に相当す
る額まで の 損害賠償を認 めて い る ｡ 当規定により ､ 特許権侵害に関する線審賠償制度
は単なる特許権者に対する損害の 填補で はなく ､ 侵奪者に対す る 一 定の 処罰機能も与
えられて い るo 特許権に対する 一 層有力な保護が期待されて い るこ
不十分で あると ころと言 えば､ 権利者 の損害又 は侵害者 の利益が合理的な実施料よ
り低 い場合 ､ 合理 的な実施料が最低限 と して確保され る かと いう点が明確 にされ て い
な い こ とで ある｡
5 0 0 0元以上 3 0万元以下 の裁量賠償額範囲に つ い て
最高人民法院の解釈規定により ､ 特許許諾使用料の 参照ができない 場合､ 又は特許
許諾使用料が明らかに合理的で ない場合､ 裁判所は特許権の 種類 ､ 権利侵害者 の権利
侵害の性質及び情状などの 要素に 基づ いて ､ 一 般に人民元 50 0 0元以上 3 0万元以
下 の 範囲内で賠償金額を確定する こ とができるが ､ 最大でも人民元 5 0 万元 を超過 し
て はならな い ｡ 当規定は損害賠償額に 関する裁量権を 一 定の範囲内で裁判所 に与 えて
おり ､ 特許紛争事件の解決に手取早 い方法を提供した｡
しか し ､ 私 は ､ ｢人民元 5 0 0 0元以上 3 0万元 以下+､ そ して ｢最大で も人民元5
o 万元 を超過 して はならな い+ とい う裁量賠償額の 範囲に つ い て ､
一 層検討する必要
があると考える｡
特許技術に は ､ い ろ い ろな レ ベ ル の 技術がある｡ その 技術の レ ベ ル に よ っ て ､ 特許
権者が投入 した人力や資金等も異なる｡ 特許権者が長期に わた っ て ､ 膨大な資金をか
けて 開発 した高い レ ベ ル の技術に つ い て は ､ たとえ 5 0万元で あると言 っ て も､ 必ず
特許権者に 十分な救済を与 える とは言 い切れ ない だ ろうo
一 方､ 侵害者の侵害行為の
態様も様 々 で ある｡ 数多く の侵害製品 を製造､ 販売 した侵害者にと っ て ､ 5 0万元 と
い う裁量賠償額 の最大限は保護 の傘に なる に違い ない o
なお ､ ｢人 民元 5 0 0 0元以上 3 0 万元以下+ とい う範囲は ､ あまりに も広すぎで ､
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その現実的な意義を再検討する必要があるだろう｡
私は ､ 特許技術及び侵害行為の 多様性を考慮するために､ 裁判所の裁量賠償額の範
囲に つ いて ､ 上限は制限され る べ きで はない と考える｡ 実際の裁判例にお い て は､ 権
利者の 逸失利益､ 侵害者利益 ､ 実施料相当額はい ずれも確定できないとい うよ･うな事
例が極めて 少なく ､ たと えいずれの 金額も確定できなく ､ 裁判所の裁量に任せる しか
できない場合が あるに して も ､ 特許権者に必要 な保護を与 えるために ､ 裁量賠償額の
下限を規定すればよ い と考 える｡
損音賠償帝 の算定に 関する要素
まず､ 第1 に､ 損害賠償額を算定する際に､ 権利者 の占有する市場シ ェ ア が考慮の
要素とされ る べ きであるか とい う問題 ｡
公刊の 裁判例を見 る限り ､ 権利者の 市場シ ェ ア を考慮 して損害賠償額を算定する事
例は見当たらなか っ た｡ 非侵害代替製品の 存在を理由と して損害賠償額を軽減できる
か どうか が明確に されて い ない ｡
第2に ､ 工業所有権 の 寄与率が損害賠償額の 算定に影響を与 えるか どうか とい う問
題 ｡
損害賠償額を算定するとき ､ 日本の ように ､ 工業所有権の寄与率が
一
つ の 要素と し
て 考慮される べ きか ､ それ とも米国 の ように ､ ｢全体市場価値+ の 規則を適用するかに
っ い て ､ 中国の 法学界にお い て は ､ 関連研究が少 ない ため､ 通説や定説となるもの が
まだ見当た らな い ｡ ｢特許権者周林対北京華奥電子 医療儀器 ( 有)及び北京奥美光機電
連合開発公 司事件+ 87に お い て ､ 侵害製品の 中心部分に含まれる技術と特許技術との
間に若干 の 差異が存在 して い るが ､ 北京市高級人民法院は ､ ｢そ の 差異が実質的な差異
で はなく ､ かかる技術領域の 普通 の 技術者が創造的労働を しなく て も当該変化を起こ
させる こ とができる+ とい う理由で ､ 権利者が主張 した各製品 の利益の全額を適用 し
て 損害賠償額を認定 した e ただ し､ 本件は､ 特許製品と侵害製品に含まれる技術が均
等であると い う特殊性が あるo 特許技術が侵害製品 の ほ んの
一 部 しか占めない場合､
8 7 (19 9 3)中経知初字第70 4号及び(1 9 9 5)高知終字第2 2号判臥 北京市高級人民法院知識産権審判庭編
『知識産権審判案例要覧』 牡律出版社 19 9 9年 1 5 1頁
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損害賠償額を如何に算定す べ きであるかに つ い て ､ - 層深く検討する必要があろう｡
第3 に ､ 権利者の 逸失利益が権利者 の 実施能力に応 じる範囲内で認 められ る かとい
う問題｡
日本で は ､ 権利者 の逸失利益を認定する際に ､ 権利者の 実施能力 が常に重要な要素
と して考慮されて おり､ 権利者 の実施能力を超える場合､ 逸失利益が認められず ､ 実
施料の推定規定を適用 して損害賠償額を算定する ことが多い ｡ しか し､ 中国で は ､ 逸
失利益と権利者の実施能力 の 関係 は議論され て い ない ｡ 上記 ｢特許権者周林対北京華
奥電子医療儀器 (育) 及 び北京奥美光機電連合開発公 司事件+ のように ､ 権利者の実
施能力 の 有無を釈明せず ､ そ の主張 した利益額を侵害製品の数量 に乗 じて得た逸失利
益を認 めた判決が少なくな い ｡
損害賠償 の 内容
これ は ､ 工業所有権が侵害された場合 ､ 権利者が価格の低下 による損害又は失われ
た計画利益に つ い て 損害賠償を請求で きる か どうか とい う問題で あるo 前述 したよう
に､ 米国で は ､ 特許権者が失われ た利益 - 特許権者か ら侵害者 - 流出 した販売利益＋
侵害者と の競争の た め価格低下に より被 っ た損害＋侵害行為と対抗するた め増加 した
費用 十失われた計画利益とい う算定方法が判例により認 められ て い る｡ 日本では ､ 権
利者が価格 の低下 により被 っ た損害又 は失われた計画利益に つ い て ､ 明文 で規定され
て い な い が ､ 侵害製品 と競争するために ､ 権利者がやむを得ず製品の 販売価格を値下
げした場合に ､ そ の 侵害が なか っ たならば当然維持できた で あろう販売価格と値下 げ
した価格 の差額も逸失利益の 一 種と して賠償を認 める裁判例が ある. 中国で は ､ 公刊
裁判例をみ る限り ､ 権利者 が価格 の低下に より被 っ た損害又は失われ た計画利益に つ
い て の 損害賠償請求事件が まだ見当たらない ｡ 価格の 低下又は計画利益 の逸失と侵害
行為と の 間に必要な因果 関係が存在 して い るならば ､ 不絵行為に基づく損害賠償請求
が認 められ ると いう可能性がない とは い えない が ､ 中国最高人民法院の 牡律解釈 の よ
うに ､ 権利侵害により嘩少 した特許権者 の特許製品 の販売総量に特許製品 の 合理的な
利潤を乗 じて得た額を権利者の被 っ た損害とすれ ば､ 価格 の低下 によ る損害又 は計画
利益の 逸失が損害賠償額に計上されな い とい う恐れもある｡
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Ⅳ エ 某所有権侵害に関する中国の 損害賠償制度 へ の提案
｢実施料相当額+ の損害賠償の位置づ け
(1) 日本法学界の議論及びそ の検討
日本 の 牡学界にお い て は ､ 権利者 の逸失利益が不法行為に基づく換害賠償で あるこ
とに対 し異議がない が ､ 実施料相当額による損害賠償の 推定柱不法行為駄上 の捜害賠
償で あるかと いう疑問が よく見 られ る.
代表的な意見と して ､ 中山教授は､ 実施料相当額による推定に つ いて ､ ｢権利者の逸
失利益と い う観点か ら必ず しも当然の規定とまで は言えない かも しれな い ｡ たまたま
侵害があ っ たお蔭で ､ 権利者と して は到底得る ことができない ような額が転がり込む
と い うこともありうる ｡ そ の ように考えると､ 三項につ い て も ､ 果た して通 常の 不 法
行為 の損害概念と同 じ概念 の損害が想定されて い る の であろうか ､ という疑問は残る+
88とい う意見を述 べ て い る｡
しか し ､ 私 は､ ｢実施料相当額+ の 賠償は権利者の逸失利益と同様に ､ 不法行為の損
害概念と相違 しない とい う意見を敢えて 主張 して おきた い ｡ なぜか というと､ 権利者
がそ の許可 された権利の 範囲内で ､ 実施に つ い て の 合法的な専有権が侵害され たから
で ある｡ 特許権等の 工襲所有権が国により許可 された時点か ら､ 権利者は そ の権利の
実施に関する専有権を与 え られ て い る ｡ 第三者が 工業所有権に係る製品を製造 ､ 販売
するとき ､ 権利者の 専有市場が ｢侵食+ されて しまい ､ そ の対価として は実施料の 支
払 い が生 じる の は当然で ある｡ 第三者の 製造､ 販 売が多ければ､ ｢侵食+ され た範囲が
大きく なり ､ 相応する実施料が権利者に支払われ なけれ ばならない ｡ それ故に ､ 侵害
者がそ の製造 ､ 販売 した製品に相応する工業所有権 の実施料を権利者に賠償するこ と
は不法行為の 損害概念と矛盾 しない と言 えるだろう｡
中山教授と同 じ見解を持 つ 田村教授は､ 特許権 を侵害 した場合と､ 他人 の 土地 を無
断で使用 した場合と比較 した上 ､ 次の ように述 べ た ｡ ｢他人 の 土地を無断で使用 した場
合には ､ 少 なく とも土埠の 賃料相当額が損害と認定される ことに異論はない で あろう
か ら､ それ と同様に 考えれ ば､ 特許権侵害の 場合も実施料相当額の 損害賠償を請求で
88 中山信弘 『工業所有権法』 弘文堂2 0 0 0年 3 4 0貢 ､ 34 1貢
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きるとい うことは奇異で はない と言 えよう｡ しか し､ 土地 の賃料相当額は､ 近辺 の 相
場により自ずと 一 定の 額が決まり ､ 侵害者が誰で あろうと､ ある い は侵害者がそ こで-
の 営業で どれ ほ どの 利益を挙げようと､ 基本的には関係がない ｡ それ に対 して ､. 特許
などの 知的財産に つ い て は ､ 実施に量的な限界はなく､ 侵害者の 実施の 量に よ っ て 実
施料相当額は全く異なる｡ 同 じ形態で の特許権侵害で あっ ても ､ 大企業により大量に
侵害が行われ た場合と ､ 小企業により細々 と侵害が行われた場合とでは､ 賠償額には
雲泥の 差が生ずる｡ 侵害者 の側から見た支払う べ き額とい う観点か ら差の 生ずるの は
当然で あるが ､ 権利者 の 側か らみた逸失利益という観点か ら釈然と しな い もの が残る+
89
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こ こ で も､ 同 じように ､ 土地 の 無断使用と比較 して検討 したい ｡ ただ し､ 特許権の
価値を評価するとき ､ そ の 占有で きる市場が常に考慮されており ､ 特許権に より占有
できる市場が広 けれ ば ､ それ により蘭される利益も高く なり ､ 特許権の価値が高く評
価され る こ とに なるため ､ 特許権により占有で きる市場に対する ｢侵食+ は､ 侵 害者
の 一 つ の土地 で の 営業に た とえる ことは適当で はなく ､ む しろ土地 の無断使用範囲 の
大きさにたとえて考慮 した ほうがより わかりやすい だろう｡ すなわち､ 侵 害者が他人
の 土地 を無断使用す る場合 ､ そ の 無断使用 の範囲が大きければ ､ 損害賠償と して支払
うべ き賃料相当額も多くなる とい うこ とで ある ｡ これに つ い て 異論 がなければ ､ 特許
権等の 工 業所 有権が侵害され た場合 の実施料相当 額は権利者の 側 からみた逸失利益 と
して 当然賠償され る べ き で あると言 えるだろう｡
(2) ドイ ツ の ｢市場機会論+ に つ い て
ドイ ツ で は ､ 規範的損害論 の 一 つ の到達点と言 われ る ｢市場機会論(Marktcba n c e)+
が既に 現れた｡ ｢市場機会論+ に より ､ 侵害者が市場に おける需要 を充足すると ､ 被侵
害者 の 市場機会が不可逆的に喪失するの で ､ そ の 市場機会 の喪失をも っ て被侵害者の
損害とす べ きで ある90｡ こ の ように考えるならば ､ 従来か ら解決で きなか っ た問題 ､
すなわち､ 一 つ の 権利に つ い て ､ なぜ侵害者の 実施 の量 に よ っ て黄施料相当額の 賠償
89 中山信弘 『工業所有権法』 弘文堂2 0 00年 3 51頁
9 0 飯塚卓也｢改正特許法に 掛ナる実施料相当損害賠償規定の解釈に関する
- 試論+N B L199 8年 6 42号
2 2頁
- 184 -
が異なる こと になる の かと い うような問題は自然に解決される｡ これがこ の 見解の優
れた ところと言える｡ ただ し､ ｢市場機会+ と いうならば､ 権利者自身が不実施で ある
か ､ 又はその 実施能力を超える市場機会が喪失 したと いうような場合､ 権利者自身が
｢機会+ を放棄した と考える と､ なぜ この ような場合にも､ 実施料相当額を賠償 しな
けれ ばならない の かと い う問題 はやはり釈然と しない ｡
したが っ て ､ 私は､ ｢市場機会の喪失+ と同様に､ ｢専有市場の 侵食+ とい うような
考え方もよい の で はない か と考える｡ 工業所有権が与 えられ る時点か ら､ そ の 工業所
有権に係る市場の 専有権も授与 される ことにな るo たとえ権利者自身が不実施で ある
か ､ 又は実施能力がない と して も､ そ の専有市場を維持する権利 ､ か つ 他人に実施権
を与 えるこ とにより利益を獲得する権利に は何らか の影響もなく ､ 侵害者はそ の ｢侵
食+ した市場 の対価と して ､ 権利者に 実施料相当額の賠償を支払うことはも っ ともで
ある ｡ なお ､ た とえ権利者 の 逸失利益 ､ 侵害者利益が実施料相当額より低い と して も､
実施料相当額 の賠償は最低限と して確保される べ きで あると いうことに つ い て も法的
根拠 を提供する こ とが可能 になるc
(3) 中国の損害賠償制度 へ の 示唆
中国の 特許法に お い て ､ 不法行為に 基づく損害賠償の処罰機能を果たすために ､ 実
施料相当額 の 3停まで の損害賠償が認められて い るが ､ 実施料相当額による損害賠償
の 推定は特許権者 の逸失利益又 は侵害者利益の 認定が困難で ある場合に限 られ て い る .
そ こ で ､ 特許権者 の逸失利 益又 は侵害者利益が容易に算定できるが､ 実施料相当額に
及 ばな い場合に は ､ 実施料相当額さえ保障で きな い とい う恐れもあるo こ の ように解
すると ､ 特許権者に 十分な保護を与 えな い ことは ともかく ､ 合法的に ライセ ン ス され
た実施権者に対 して も不公平で あり ､ 社会経済秩序の維持にも支障をもたらすと言え
よう｡ たとえば､ 侵 害者が特許技術を利用 して ､ 特許製品と異なる製品を販売 した後､
何らか の 手段で帳面 をごま か し､ 利益額を低く擬装 した場合に は ､ 特許製品の 利益が
損害賠償 の 算定に直接に適用され る こ とが できない の で ､ 侵害者の利益が適用される
ことになる と､ 実施料相当額より低 い賠償額が算出される可能性がある｡ こ の ような
ことを予 防するた め､ か つ 上述したように､ 実施料相当額の賠償は権利者の 側 からみ
た逸失利益と して 当然賠償される べ きで ある か ら ､ 損害賠償額につ い て は ､ 米国特許
法の ように ､ 実施料相当額より低く なっ て はならない と規定す べ きで あると考える ｡
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なお ､ 同じような論理 に基づ いて ､ 商標法にお い ても､ 実施料相当額の損害賠償規定
が設けられる べ き で ある ｡
一 方､ 権利者 の実施能力に限りがある場合 ､ 日本の裁判例と同 じように ､ 権利者の
実施能力を超過 した侵害製品 の 部分につ い て ､ 権利者の 逸失利益による推定で はなく ､
実施料相当額によ る推定を適用 したほうが妥当で あると考える｡ また､ 権利者自身が
特許製品 ､ か つ 競合製品 を製造販売 しない場合 ､ 同様に ､ 実施料相当額に よる推定を
適用す べ きで あ る｡ ただ し ､ 権利者の 実施能力 を判断する とき ､ ライセ ン シ ー と関連
会社 の 区別 を付 ける ことが必 要である と考えるc 前者 の実施能力は権利者 の実施能力
と見なされ る ことがで きな い が ､ 後者の 実施能力 は権利者の 実施能力と同視される べ
きで ある ｡
なお ､ 特許権者が他人 に技術 の 実施権を与えなか っ た場合､ 又は既定実施料率が不
合理 で ある場合 ､ 実施料相当額 の推定規定を適用でき るか とい う問題に つ い て も ､ あ
らためて検討する必 要があると考える o 中国で は ､ 多く の学説が ､ こ の ような場合に
お い て ､ 実施料相当額 の推定規定が適用で きな い と主張 して い る91｡ 改正特許括に対
する最高人民法院の 法律解釈もこ の立番から ､ 上記 の 場合に 柱､ 5 00 0元以上 3 0
万 元以下 の裁量賠償額の範囲で裁判所が裁量できる と規定 して い る｡ 既に論じたよう
に ､
.
私 は ､ 特許技術及び侵専行為の 多様性を考慮するた めに ､ 裁判所 の 裁量賠儀額の
上限は 限定される べ きで はなく ､ 特許権者に必要 な保護を与え るた めに ､ 裁量賠償額
の 下限を規定す るだ けで よい と考える ｡ 既定実施料が存在せず ､ 又 は合 理的で ない場
合に は ､ 特許権者により適切な保護 を与えるために ､ 日本と米 国の ように ､ 裁判所は ､
業界 の 一 般的な実施料率､ 特許権の 経済的価値 ､ 使用範囲などを総合的に考慮した上
合理 的な実施料率を推測 して損害賠償額を算定したほ うが妥当で ある と考える｡
権利者 の逸失利益 ､ 侵害者利益の算定に 関する各要素の 考慮
前述 したように ､ 特許権者の逸失利益及び侵害者利益は ､ 中国最高人民法院の法律
解釈に よ っ て ､ 次 の ように算定されて い る｡
①特許権者 の逸失利益 減少 した特許権者の 特許製品 の 販売総量 × 特許製品の 合理
91 尚卿嵐 ｢知識産権損害賠償科学確定的追求+ http://w w w .la w-li b.co m/1w/
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的な利潤､ 又 は権利侵害製品 の 市場販売総量 × 特許製品の 合理的な利潤
②侵害者利益 権利侵害製品の 市場販 売数× 権利侵害製品の 合理的な利潤 (営東利
潤により計算する こ とが原則で あるが ､ 権利侵害を業とする侵害者に対 して 臥 販売
利潤で 計算する)
商標権侵害の損害賠償に つ い て具体的な算定公式が挙げられて い な いが ､ 特許権侵
害とはあまり かわらない だ ろう｡
これ に つ い て ､ 工 業所有権侵害に関する 日米 の損害賠償制度か らの 示唆と して ､ 権
利者 の逸失利益及 び侵害者利益を算定する時 ､ 次 の要素が考慮され る べ きで ある と考
える｡
まず ､ 第1 に､ 権利者の 市場シ ェ ア の考慮｡
前記 の 算定方法は あくま でも権利者か ら侵害者に流出した販売利益に対す る推定で
ある の で ､ 権利者の販売利益が どれ ぐらい侵害者に流出 したの か に つ い て ､ 権利者の
市場シ ェ ア を無視 して は ならない o 例えば､ 権利者は同 一 の 地域内にお い て ､ さらに
多数の ライセ ン シ ー に実施権 を与えて い る場合 ､ 又は非侵害代替製品が存在 して い る
場合､ 権利侵害製品 の 市場販売総量は必ず しも権利者か ら流出 した販売量とは言 えな
い か ら､ 権利者 の 市場シ ェ ア を考慮 して 実際に流出 した販売利益を算定する ことが妥
当で ある｡ とい っ て も､ 権利者 の 市場 シ ェ ア を超過する部分の権利侵害製品に つ い て ､
侵害者は何ら の賠償もせずに済む ことができ る とい うわけで はない ｡ こ の細分 の権利
侵害製品に つ い て ､ 権利者の 専有市場を侵食 したため ､ 実施料相当額による損害賠償
の推定が適用 される べ きで あると考える｡
なお ､ 権利者 の市場 シ ェ ア は､ 単なる工業所有権製品の 市場シ ェ ア に限られ る べき
で はない ｡ 権利者が競合製品 を製造 ､ 販売 して い る場合 ､ 競合製品が占める市場シ ェ
アも合わせて 権利者 の 市場シ ェ アと見なされ る べ きで あると考える｡
第 2 に､ 侵害者利益に つ い て ､ 工業所有権寄与率の考慮｡
中国で は ､ 現在､ 実際には ､ 米国と同様に､ 権利者 の逸失利益及び侵害者利益によ
り損害賠償額 を推定するとき ､ かかる製品 の ｢全体市場価値+ を適用 して 算定 して い
る｡
■
しか し ､ 日本で 柱､ 権利者の逸失利益及び侵害者利益の い ずれに つ い て も ､ 工 業
所有権の 寄与率が考慮され て い る｡ 私は ､ む しろ ､ 工業所有権の 寄与率を考慮するか
どうか に つ い て ､ 権利者の逸失利益と侵害者利益を分けて考えたほ うが妥当なの では
ない か と考える ｡ 前者に つ い て は ､ ｢全体市場価値+ を適用 して算定すべ きである ｡ 例
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えば､ か かる製品にお い て ､ 特許を受けた部分の 寄与率が 5 0%で あり ､ 権利者か ら
侵害者 - 流出した販売数量は 20個で ある場合､ 権利者から流出 した利益が特許を受
けた部分の 利益だ けで は なく ､ 製品全体の利益で あるた め､ 損害賠償額は寄与率の範
囲内で制限される と､ 権利者に対する補償が不十分になるだろうD 一 方､ 後者に つ い
て は､ 工業所有権の 寄与率を考慮 しない と､ 侵害者の努力に より蘭された余分の利益
が権利者に 帰 して しま い ､ か え っ て侵害者にと っ て不公平である ことに なるo 特に ､
侵害者が特許技術を実施 して権利者 の製品と異なる態様の製品を販売する場合､ 工業
所有権 の 寄与率を考慮する こ とが重要で あると考える｡
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第5章 侵害行為の差止め及びその ための仮処分
特許権等 の 工業所有権は､ もともと牲に より付与された排他的な権利で あり ､ かか
る製品 の製造､ 販売に関する権利者 の排他的実施権が認 められて い る0 ･ こ の ような権
利は ､ 物権的な性格も付与 されて い るo しか し､ 一 般の 物権とは異なり ､ 工業所有権
が侵害され た場合 ､ 侵害行為は常に 一 つ の物､ - つ の 場所に限られるの で は なく ､ さ
まざまな様式で行われ る ことが多い ｡ したが っ て ､ 権利者の 排他的実施権を確保す る
ために ､ 工 業所有権に と っ て侵害行為の差止 めは 一 層重要な意義を有して い るo 同時
に ､ 差止 め の要素 ､ 範囲 ､ 対象等は権利者にとっ て非常に重要 であるが ､ そ の判断 に
つ い て は ､ 一 般物権の 侵害行為の 差止 めより難点が多 いため､ 系統立て て検討する価
値があると考える ｡
一 方 ､ 工 業所有権の 差止 め の ための 仮処分は､ そ の効力 を発するタイ ミ ン グや要素
などが差止 めと異なるが ､ 差止 めと同様の効果を得る ことがで きるの で ､ 本章は､ 仮
処分を差止 めと合わ せて論議する つ もり である ｡
第1節 日本の 現状
差止請求権の 法的構成及 びその 要素
差止 的救済の 理論根拠や ､ 法律構成等は従来か ら非常に唆味な状況 にある｡ ごく最
近 ､ 日本 では ､ 司法的救済の 充実を図るために ､ 差止 的救済の あり方につ い て 再び議
論が喚起されて い る｡
日本 の 民法学に お い て ､ 現在の と こ ろ､ 差止 め の 法的構成に つ い て ､ 判例
･ 学貌と
もに ､ い まだ確定的な法的構成はなく ､ 様々 な法的構成が混在
■
して おり ､ 物権的請求
権と して構成 したり ､ 人格権的構成又 は不法行為法的構成をする考え方もある
1
｡ 民法
にお い て は ､ 差止 めに つ い て の具体的な規定が設けられて い な い ｡ 差止 めの 要素につ
1 内田貴『民法Ⅱ』東京大学出版社 199 9年 4 4 1貢､ 高橋宏志ほか｢差止 めと執行停止の 理論と実務+判例
タイ ム ズ 2 0 0 1年 1 0 6 2号 10頁
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いて は ､ 損害賠償請求に必要とされる ｢達汝性+ の ほ か ､ 差止 めを命じなければ事後
的な金銭賠償のみ で損害を回復できるか どうかとい う ｢受忍限度+ も差止請東を認定
する際の - つ の要素と して考慮されて い るo 裁判例の なか には ､ とくに法的構成を明
示する ことなく受忍限度を超 えて い る か否 かの判断から結論を導くもの が少なくない
2
｡ これ 以上は ､ ｢有責性+ と い う通常の 不法行為の 要件は差止 め に必要で は ない と考
えられて い る｡
一 方､ 特許払等に お い て は ､ 差止請求権は権利者 の救済措置と して 明確に規定され
て い る3o 差止請求権は損害賠償請求権と共に､ 工業所有権侵害に対する民事救済制度
の 主要な内容を構成 して い る ｡ そ の法的構成は､ ｢特許牡等は ､ 不法行為法の延長と し
て位置付けられ るもの で はなく ､ 権利付与放と して 立法されて おり､ その 権利 の効果
の 一 つ と して ､ 差止請求権が認められて いる+ た め､ ｢これ (差止請求権) は ､ 物権的
な請求権と解され てお り ､ 故意 ･ 過失とい っ た主観的要件を必要とせず､ 客観的に 権
利侵害行為があれ ばそれだ けで請求で きる+ と解され て い る4｡
裁判例を見れ ば､ 工業所有権侵害の 差止 めには､ 侵害行為発生 の 蓋然性が重要な要
素と して考慮され て い る｡ 侵害者は訴訟の 時点にお い て侵害製品を製造､ 販売 して い
ない が ､ 将来の侵害の 恐れがあるならば､ 差止請求が認 められるo
例えば平成 3年 3月 1 日､ 大阪地裁で判放された ｢シ ー ト状物 の取出装置事件+ に
お い て ､ 被告会社は原告 の 特許権を侵害する製品を製造 ､ 販売 したが､ 赤字 の ため休
業状態に あり ､ 侵害製品を もはや製造 ､ 販売して い ない ｡ 大 阪地裁は ､ ｢被告らが - ･
被告物件 の製造 ､ 販売を止 めて い る大きな理由が右 の ような事情 (赤字)に よるもの
で ある と認められる こと及 び弁論の 全趣旨に 照らすと ､ 被告会社に つ いて は､ なお将
来､ 被告物件 の製造 ､ 販 売をするおそれがない で はなく ､ 現時点にお い て もそ の 差止
の 必要性は あると認 める の が相当で ある+ 5と判断 し､ 原告の差止請求権を認容 した｡
一 方 ､ 試験 ､ 研究等 の 目的で特許等を実施 したが ､ 将来の侵害の恐れが あると断言
で きな い場合､ 差止請求権に は発生 の 基礎をなす事実上及び抵律上 の関係 が存在 して
2 内田 『民法Ⅱ』 東京大学出版社 19 9年 4 4 1貫
3 日本特許法第 10 0条 ､ 実用新案捷第2 7条､ 意匠法第37条 ､ 商標法第3 6条
4 中山信弘 『工業所有権法』 弘文堂2 0 0 0年 3 3 1貢
5 大阪地裁平成 3年3月 1日判決 ､ 昭和61年 (ワ) 第9 8 0 6号､ 判例 工 業所有権法2 3 9 9 の 111頁
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いない と見なされて い る6｡
ⅠⅠ 廃棄請求権と差止請求権の 関係
日本 の特許法等によれ ば､ 差止請求権には ､ 侵害の停止請求の ほか ､ 侵害 の予 防請
求も含まれて い る｡ なお ､ 権利者は侵害の停止又 は予防を請求す る際に ､ 侵害の 行為
を組成 した物 の廃棄 ､ 侵 害行為に供 した設備の 除却そ の他の侵 害の 予防に 必要な行為
を請求するこ とが できる了｡
裁判例によると ､ 廃棄請求権 ､ 除却請求権その 他の侵害の 予防に必要な行為を請求
する権利 は ､ 侵害停止請求権又 は侵害予防請求権の 行使に付随 して行使され る もの で
あり ､ それ自体独立 に行使 しうるもの では ない8o
ただ し､ 差止請求が認 め られて も､ そ の付随的な権利とされて い る廃棄請求権は認
められない場合もある｡
(1) 侵害者が製造 ､ 販売 した製品 の部品が他人の 特許権を侵害 した場合 ､ 侵害製
品全体 の製造､ 販売行為 の差止請求権は認 められ るが ､ 廃棄請求権 の行使は使用され
る侵害部品 の 範囲内に止まり ､ 侵害製品全体に及ぶ ことがない ｡
昭和 6 3年 1 2月 9 日 に ､ 東京地裁で判決され た ｢写真植字機における文字枠固定
装置+ 事件で は ､ 被告がそ の 製造 ､ 販売 した写真植字機にお い て 原告の特許権を侵害
した文字枠固定装置を使用 したた め､ 原告は 文字枠固定装置及 び写真植字機 の いずれ
に つ い て も ､ 製造販売の 差止及 び廃棄を請求 した ｡ これに対 し､ 東京地裁は ､ ｢原告の
本訴請求 の うち ､ 被告ら に対する被告装置の製造若 しく は販売行為及び被告装置を使
用 した写真植字機 の製造 (被告装置の使用行為に該当する｡) 若しくは販売行為 の差止
請求並び に被告ら の 占有 に か かる被告装置及び写真植字機に使用 されて い る被告装置
に つ い て の廃棄請求は ､ い ずれ も理由が ある か ら､ こ れ を認容 し､ 被告装置を使用 し
た写真植字機 の被告装置を除い た部分は ､ 侵 害の 行為を組成 した物 に は当た らない の
6 東京地裁平成 1 0年 2 月 9 日判決､ 平成 8年 (ワ) 第 8 627号､ 判例時報 163 2号 11 9貫
7 日本特許法第 1 0 0条第2 項､ 実用新案法第27 条第2項､ 意匠法第37条第2項､ 商標法第3 6粂第2項
8 東京地裁平成5 年9月 2 9日判決､ 平成 5年 (モ) 第7 7 0 6号､ 特許管理別冊判例集平成 5年 66 7頁
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で ､ この 部分に つ い て の 廃棄請求を棄却する+ 9と述 べ ､ 侵害製品の 差止請求を認 めた
が､ 廃棄請求を否定した｡
(2) 用途発明の 特許が侵害された場合 ､ 侵害製品 の製造 ､ 販売の 差止が認 められ
るが､ 侵害製品 を組成 した物 の廃棄は認 められない ｡
平成4年1 0月 2 3 日｢ア レ ル ギ ー 性噛息の 予防剤特許権侵害事件+ 10の判決にお
ける東京地裁の 見解に より ､ 用途発明の 特許を得た製品に つ い て ､ 特許範囲内の用途
と他用途と を明確に区別 する方途が ない場合､ 例 え他用途を目的と して製品 を製造 ､
販売する行為も特許に抵触 し､ 差 し止 められ る結果とな っ た
■
と して もやむ を得な い も
の で あるから ､ 差止請求が認められる べ きで ある｡ しか し､ 侵害製品を組成 した物 の
廃棄が なぜ霞 められ な い の か ､ 判決にお い て は釈明され なか っ た.
ⅠⅠⅠ エ 某所有権侵害の差止 めの期間性
特許権等の 工業所有権は ､ 存続期間の満了に より消滅する｡ 日本 の裁判所は､ 差止
判決が 必要 で あるか どうか ､ また差止の 期間を判断する とき､ 特許等の 残存期間も常
に考慮 して い るQ
平成1 0年 3月 2 3日東京地裁 の ｢抗高血圧剤事件+ 11にお い て ､ 原告は､ 医薬品
の 特許 を侵害 した被告に つ い て 侵害行為の差止 めを請求 したが ､ 東京地裁は被告の侵
害のお それが あると認め ､ 差止判決を下 しながら ､ 侵害行為の 差止 を特許期 間中に限
定し ､ 原告 の 特許期間後の 差止請求を棄却 した｡
一 旦特許期間が満了 した場合 ､ 差止請求 の ほ か ､ 特許期間中にお い て ､ 既に仮処分
により執行官に保管されて い た特許侵害品 の廃棄も認 められな い 120 ｢シメ チ ジ ン 製剤
事件+ にお い て ､ 被申立人 (特許期間が満了 した原特許権者) は ､ 特許期間中に廃棄
す べ きで あっ た物が廃棄されない まま特許期間が満了 した場合 ､ 廃棄義務が確定 して
い る以上 ､ 期間満了後も廃棄請求権は残存 して い る と解す べ きで ある か ら､ 執行官に
9 東京地裁昭和 63年 12月 9 日判決､ 昭和 6 1年 (ワ) 第296 4号､ 判例時報12 95号121貢
10 東京地裁平成 4年 10月 23 日判決､ 平成 2年 (ワ) 第1 209 4号 ､ 知裁集2 4巻3号805頁
11 東京地裁平成 10年3月 23日判決 ､ 平成 9年 (ワ) 第18 040 号､ 知裁集 30巻 1号7 5頁
12 東京地裁平成5 年9月 2 9日判決 ､ 平成 5年 (モ) 第7 7 0 6号､ 特許管理別冊判例集平成5年6 6 7頁
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保管を命 じた部分に つ い て仮処分が取消される べ きで はない旨主張 したが ､ 東京地裁
は､ ｢特許権 の存続期間が満了 した場合､ 同法 (特許絵) - 項所定の侵害停止請求権
又は侵害予防請求権は消滅 し､ これを行使する余地はない の であるから ､ 同法二項所
定の廃棄請求権等を行使する ことができない の みならず､ 期間満了前に侵膏の 行為を
組成 した物で あ っ て も､ 期間満了後は当該特許権を侵害するおそれ はない の で ある か
ら､ 『侵害 の 予防に必要 な行為』 と してそ の廃棄等を請求する ことはできな い+ と述
べ
､ 差止請求権の 行使は特許権の存続期間内に限定され る ことを明示 した｡
ⅠⅤ 促処分の 認定に 関わる各章素
日本の 特許法等の 工業所有権法にお いて は ､ 仮処分が規定され て い ない が ､ 民事保
全法第2 3条 2項 の 仮 の地位を定める仮処分の 規定は ､ 工業所有権侵害にも適用され
ると考えられ て い る ｡ 当規定に より､ 裁判所は ､ ｢争 い がある権利関係につ い て債権者
に生ずる著 し い損害又 は急迫の危険を避けるた め+､ 仮処分命令を必要 と認 定するとき､
それ を発するこ とが でき る｡ と ころが ､ 工業所有権侵害事件にお いて ､ ｢債権者に生ず
る著 しい 損害又 は急迫 の危険+ の 存在 を如何 に判断す べ きかが問題になる｡ これ に対
し､ 裁判例にお い て は､ 幾つ か の独特な解釈が存在 して いる o
権利者 の 実施状況 と倣処分の 必要 性
権利者が自ら特許等を実施 して い な い 場合､ 一 般的に は ｢著 しい損害+ の 発生する
恐れが あるとは考えられない o 例えば､ ｢全自動式脱梓装置事件+ 18にお い て ､ 特許権
者が係争特許を実施 して い な い ため､ 名古屋地裁は ､｢ - 債権者らが被る べ き損害は ､
本件特許権の 実施料相当額の 金員の支払い を受ける ことが できな い こ と等に よる金銭
的な損害に 限 られるもの と考えられる の であり ､ 本件記録上も債痩者らに右以外 の線
審が発生する こ と を窺うことはできな い+ と判示 し､ 仮処分の 必要性を否定 した｡
但 し ､ 特許権者自身が特許 を実施 しな い が ､ 通 常実施権者が存在 して い る場合､ 仮
処分が認 められる可能性がある｡
13 名古屋地裁昭和 6 0年 5月 20決定､ 昭和 59年 (ヨ) 第318号 ､ 無体裁集 17巻 2号 2 3 9頁
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大阪高裁平成4年 7月 3 1 日｢ヒ ト組織プラ ス ミ ノ ー ゲン活性化因子事件+ 14の 判
決は こ の ような判決で あ っ た｡ 本件 の 特許権者は被疑侵害者の製品が特許権を慮害す
るもの で あると の理由で ､ 被疑侵害者 の製品に つ い て製造､ 販売の差止 めの 伎処分を
申請したo これ に対 し ､ 仮処分を受けた被疑侵害者は､ 本件特許権者が日本国内で自
ら特許権を実施 してお らず ､ 実施料だ け得て い る ため､ 実施製造設備が無駄 になるな
ど特許権者よりはるか に 大きな損失を被る ことを理 由と して ､ 倣処分の取消を申立て
た｡
大阪高裁は仮処分取消 の 申立て を却下 した｡ そ の 判旨から見れば､ 大阪高裁は主に
以下 の事情を考慮 して い る｡ まず､ 第 1に ､ 特許権は無形の も の で ありそ の管理が困
難であ っ て容易に侵害されやす い と い うこと ､ 第2 に､ 侵害者 の行為と特許権者の損
害との 因果関係の 立証を初めと して特許権者の 被 っ た損害の 額の 立証が 一 般に 困難で
あり ､ 金銭的補償の完全 な実現自体に 困難を伴 っ て い る こと､ 第3 に､ 特許権存続中
に特許権侵害晶の 参入 を許 せ ば将来 の 市場占有率 に重大な影響を及 ぼす可能性が高い
とい うこ とである｡
より深く考えると ､ 実際には ､ 特許権者自身が特許権を実施せず､ か つ 通常実施権
者が存在 して い ない場合に も ､ ｢ヒ ト組織プラス ミ ノ ー ゲン活性化因子事件+ に言及さ
れた ､ 仮処分の政消し の 否定に つ い て の 三 つ の 事情が存在 して い る｡ 上記 ｢全自動式
脱樟装置事件+ と rヒ ト組織プ ラス ミノ ー ゲン 活性化因子事件+ を比J <れ ば､ 通常実
施権者の存否 の み異な っ て い る ｡ これ によ っ て ､ 俊処分の必要性 に つ い て相反する判
断を行うこ とは果 た して 妥当で ある か どうかに つ い て ､ 検討の 余地があると考える ｡
無効 の蓋然性と仮処分
裁判例を見てく ると､ 日本 では ､ 特許権等が無効とされる蓋然性が高い と認 められ
る場合､ 仮処分の 必要性 が否定される ことが多い o
｢合成樹脂製水仕事用靴事件+ 15にお い て ､ 大阪地裁は ､ ｢(本件実用新案権者の)
考案は い わ ゆる全部公知と い えない まで も､ 前示 の ような公知公用技術に照らすと､
14 大阪高裁平成 4年7月 31日判決､ 平成 3年 (ウ) 第12 05号､ 知裁集 2 4巻 2号 4 5 1貫
15 大阪地裁昭和 5 6年 4月 9 日決定, 昭和 56年 (ヨ) 第52 号､ 無体裁集 13巻1号4 25頁
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特許庁における前記無効審判手続 にお い て進歩性を欠くも の と解され ､ そ の 登録が無
効とされる蓋然性が高い こ とが認 められる｡ ･ - こ の ような事情は ､ たとえ本件実用新
案権が現段階で は有効適法なもの で あっ ても､ 前示 の ような趣旨で の 仮処分の 必要性
を否定するもの と解する の が相当で ある+ と認定 し､ 権利無効とされる蓋然性が高い
実用新案権者の 仮処分申請を却下 したo
同様に ､ 昭和 5 9年9月 2 0日 ｢自動荷役装置付自走車事件+16の決定にお い て ､ ｢引
用例によれば容易推考に よ り無効となる可能性が強く+ と認 定されて い る実用新案権
に つ い て ､ 大阪地裁は ､ 申立人 (被疑侵害者)にお いて 5 0 0 万円の 保証を立て る こ
とを条件と して ､ すでに なされた佐処分決定を取消 したo ｢本件実用新案権が早晩特許
庁にお い て無効とされる可能性が 大であると 一 応認 められ る事情は ､ - 無視する こ と
はで きな い ｡ 蓋 し､ それは現時にお い て は被申立人 の 本案請求権 (差止請求権) は現
存するも の で はある けれ ども ､ それが覆滅する虞が大であ る以上 ､ 左様な本案帯求権
の現存する ことの 一 事を以 て ､ 申立人に前記倒産の 慮れを伴う著る しい損害の 発生 を
甘受せ しめる こ とは相当 で なく ､ 結局申立人側に異常な損害を生ぜ しめるもの とい う
を妨げず ､ 他方被申立人 側 にお い て は ､ 仮処分取消 によ っ て被る損害は､ 将来本件実
用新案権が無効となる こ と により発生 しなか っ た こ とに帰する可能性が大で あり ､ す
で に左様な将来遡 っ て消滅する可能性が大で ある本案請求権に つ きその 仮 の満足 を遂
げしめるこ との 問題性をも考慮すれば ､ - 被申立人側 の損害は金銭補償に代 え得る損
害と認 める の が相当 で ある+ とい うの が ､ 大阪地裁 の 決定を支える理 由で ある｡
当事者 の損害 の 比較
｢争 い がある権利関係 に つ い て債権者に生ずる著 しい損害又 は急迫の危険を避ける
ため+ と い うことが仮処分の 目的とされて い るに もかかわ らず､ 裁判所は ､ 特許権等
の 侵害事件にお い て ､ ｢著 し い損害又 は急迫 の危険+ が存在 して いる か どうか を直接に
判断せず , 当事者が仮処 分の 認否 により蒙る損害を比較 して 伎処分の 必要性を判断す
る こ とが少 なくな い ｡ そ の 中に･は ､ 坂処 分を認 定した裁判例もある し､ 反対の 結果が
出る裁判例もある｡
16 大阪地裁昭和5 9年9月 20日決定､ 昭和59年 (早) 第2 9 0 7号､ 判例タイ ム ズ543号2 6 9頁
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｢荷役機械仮処分決定取消申立事件+17は ､ 権利者が倣処分の 否定により蒙る損害は､
被疑侵害者が仮処分の 維持に より蒙る損害よりか なり大きい と認定され ､ 仮処分の 取
消申立て が却下された事件で あっ た｡
大阪地裁は ､ 本件にお い て ､ まず申立人 (被疑侵害者) の 異常損害め主張に つ い て
検討 したo ｢(申立人 の) 製品 の売上高は総売上高 の 1 0. 7 パ ー セ ン トに止 まり.､ し
かも代替品 の製造販 売によ り売上げの 減少 に は歯止 めが かけられ ､ また ､ 本件製品と
セ ッ ト販売されて い た製品 の 販売も回復 して きており本件倣処分の影響は他 の 製品に
波及 して い な い+ とい うこ とで ､ 結論と して は ､ ｢申立人が倒産する等とい っ た異常損
害が生ずる もの と認 めるこ とは難 しく ､ 他に異常損害と目す べ き事情もみあた らない+
と認定 した ｡ そ して ､ 被申立人 ( 特許権者) が仮処分の か わり に金銭的補償をも っ て
満足する こ とが でき るか どうか に つ い て は ､ ｢(被申立人 の) 販売先は大部分海外 で あ
る ことを照 らすと ､ 本件仮処分を取消 した際に被申立人 は ､ 申立人 の販売競争により､
特に海外に お い て ､ 売込 の 困難 ､ 販売数真の 減少､ 価格 の引下 げあるい は販路の 喪失
等の 損害を蒙る ことが推測され ､ 本件特許侵害に伴う損害は多方面 に広範囲か つ 継続
的に生 じ､ そ の 額の 把握 ､ 立証が著 しく困難 で あり ､ 結局被申立人 の被保全権利は､
金銭的補償をもっ て して は満足 しうべ きもの とは認 めえず+ と認定し､
.
仮処分 の必要
性を認 めた ｡
一 方 ､ 高知地裁昭和 5 9年4月 2 0 日 ｢宙返り コ ー ス タ事件+ 18の決定にお い て ､
権利者 と被疑侵 害者 の利 害関係 の 比較結果 と して ､ 権利者の 仮処分 の申請 は認 められ
なか っ た ｡
本件 の 被申請人 は高知 県､ 高知市等地 方政府機関及 び地方公共団体で あり ､ 地方の
博覧会にお い て ､ 実用新案権者 の実用新案製品を目玉 商品と して 設置 した｡ 高知地裁
は ､ 坂処分に関する当事者双方の利害関係を次 の ように考量 した｡
被申請人 の利害関係 に つ い て は ､ ｢被申請人 らが本件 コ ー ス タ の使用 を禁止され たと
すれ ば､ 被申請人 らは､ 本件 コ ー ス タによる売上 金が得られ なく なるばかり で なく ､
代表的遊戯機 の 運転が停止 され るこ とによ っ て集客的機能が失われる こ ととなり黒潮
博覧会の 入場者 の減少 を来た し､ ひ い て は公共性 の 強い黒潮博覧会の 成果にも大きな
17 大阪地裁昭和5 9年8 月 30 日判決､ 昭和 59年 (モ) 第2 7 6 5号､ 判例タイ ム ズ 5 43号 2 76貢
18 大阪地裁昭和5 9年 8 月30日判決､ 昭和 5 9年 (モ) 第2 7 6 5号､ 判例タイ ム ズ 5 43号2 7 8頁
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ダメ ー ジを及 ぼす ことが容易に予想されると ころであり ､ 回復が著 しく困難か つ 甚大
な損害を蒙る こととなる+ と認定 した o これ に対 し ､ 実用新案権者で ある申請人 の 損
害は ､ ｢せ いぜ い ､ 申請人が黒潮博覧会にお い て本件 コ ー ス タ を受注 し得た場合の得 べ
かり し利益か ､ 黒潮博覧会 の 会期中における本件 コ ー ス タ の使用に つ い て の 実施料相
当額に止 まるもの と考えられる の で あり ､ 被申請人らが本案におい て敗訴 し､ そ の損
害を賠償すると して も､ 被申請人 らには地方公共団体が含まれ て い るの で あ っ て ､ そ
の 資力 に 問題 はなく ､ 被申請人 らにお い てそ の支払が将来にお いて不 可能ない し困難
であるとは到底考えられ な い+ た め､ 実用新案権者が仮処分の罷容により受ける利益
が被申請人 ら の損害より著 しく大き い もの ではない と認定し､ 仮処分の 申請を退 けた｡
第2節 米国の差止制度
米国で は ､ 侵害行為に 対する特許権者の 差止請求権は特許汝2 8 3条により規定さ
れ て い る19o 2 8 3条 の規定により ､ 差止命令は裁判所 の自由裁量 (discr etio n a ry)
の権限に属し ､ 特許権侵害事件にお い て必ず発されるもの では ない ｡ 裁判例を見る限
り ､ 侵害者に 対 し差止命令 を発する必要性がある か どうか を判断する際に ､ 従来 の 衡
平原則 (Equitable Prin ciple s) に基づくほ か ､ 公共利益 (Pub hc
,
Inte re st) も ー つ の
基準と見 なされ て い る20｡ 差止命令の 目的は侵 害者 を懲罰す る ことで はなく ､ 侵害行
為を防 ぐことに あると考えられて い る21｡
と い っ て も､ 特許権侵害訴訟 にお い て ､ 侵害者に対する差止命令は少なく な い ｡ 差
19 35 U.S.C . §28 3"The severalc･o urts ha vingjurisdiction ofca ses tLnderth is title may gr ant
in]
l
11n Ctio n sin a c corda n cewith the pnnciple s of equity to pr e vent the violatio n of any right
sectlr edby patent, on stlChte rm saS the cou rtde e ms re aso n able･
” 米国商標法1 5U･S･C･ §1 116
にお いても､ 商標侵害行為の差止 を詳 しく規定して い る.
20
<` the Sta nda rds ofthe pllblicinte r e st, n ot the r equirem e nts ofpriv ate htigatio n, m e a Btlre the
propriety a ndneed forinju nctive rehef
'
RochePr ods,In c･ v ･ Bolar P harm a c eutical Co･ , 73 F･2d
858,2 2 1U.S.P.a9 37(Fed. Cir. 1984)
2 1 Am sta rCo rp. v . Envir otech Corp . , 8 23 F.2d1 5 38, 3 U.S.P.Q2d14 12(Fed･ Cir･ 1 987)
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止命令は救済制度 の重要 な 一 部とされ て い る o 差止請求権がなければ､ 特許権者が特
許蛙により付与された排他的な権利 の価値は低下 し､ 科学技術の 研究を激励する.とい
う特許綾の本来の 目的が達成できなくなるとい う虞もあるとい う考え方が ､ 米国裁判
所の 立場で ある22o 特許権に つ い て は ､ 一 旦特許権 の有効性及び侵奪行為の存在が認
定された場合 ､ 常に差止 めがなければ損害が回復できない状況 にあると推定されて い
るo そ の 理由 と して ､ 特許権の 有効期間の計算は訴訟が あっ た ことによ っ て - 時的に
停止 できる とい うわ けで は なく ､ 時間の経過 に より回復でき ない損害が当然存在 して
い る28､ と い う見解もあるo
差止請求と損害賠償の相関関係
特許権の侵害が認 定され た場合 ､ 原則と して ､ 裁判所はそ の侵害行為を停止 させる
た めの 差止命令 (Pe r m ane ntlnju n ction) を発するo ただ し､ 差止命令の範囲を どこ
まで及 ぼすこ とが できるか は､ 損害賠償の 内容に影響されて い る｡
Kinglnstr u m e ntCorp. v. O tari Corp事件では24､ 地方裁判所 は特許権者が侵害製
品 の 販売により発生 した逸央利益を認定 した ほ か ､ 被疑侵害者わ将来の 部品 の販売を
排除するため の 差止命令も発 したo これ に対 して ､ 連邦巡 回裁判所は差止命令の 範囲
が広すぎると認定したo そ の 主な原因 と して は､ 本件の 特許権者は侵害製品の 販売に
っ い て既 に金銭的賠償に よ っ て償われ た こ とで ある｡
■
よ っ て ､ 連邦巡回裁判所 は ､ 特
許権者が侵害製品に つ い て 捜害賠償を得たならば､ 損害賠償を行 っ た侵害製品 の修繕
の た めに ､ 侵害者は非特許部晶を販売する権利を有する と認 定した250
一 方 ､ Carb｡ r u ndu m Co. v. M olte n M et al Equip m e nt,inn o v atio n s,In c･ 2 6事件にお
22 S mith lnt,1
,
Inc_ v. Hu ghe sTo olCo. , 7 18 F･2d15 7 3, 2 19U･S･P･Q686(Fed･ Cir･ 19 83)
2 3 Richard8.n V. Su z uki Mot. ICo., 868F.2d1 2 2 6, 9 U.S.P.Q2d 19 13(Fed. Cir･ 198 9)
2 4 Ⅹinglnstru m e ntCo rp･ v･ Otari Corp･ , 8 1 4F･2dat 156 0
2 5
``
the ap peuantw ase ntitledto s ellits c u sto m e r s u npatented8ParePa rts attri b
utableto r epair of
tho s einfr inging device sfor which ap pelle e[the pate ntee】ha sbe en fu ny co mpens ated･
”
King
ln stru me ntCorp. v . Otari Co rp. , 8 14F･2dat 1560
2 6 Carb.ru ndu m Co . v. Molten M etal Equipm ent, In nov atio ns, Inc, ,72 F･3d 8 7 2, 3 5UIS･P･Q･2d
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い て ､ 地方裁判所 の差止命令 は同様 に侵害者による部品の 販売まで禁止 して いる が､
連邦巡 回裁判所は地裁の 判決を支持 した. Kinglnstr u men七Corp. v . Otari Co上p 事件
と異なり ､ 本件の部品は寄与侵害に関わり ､ なお ､ 特許権者の 得た損害賠償はその 部
品の過去の販売に 限られて い るo 従 っ て ､ 連邦巡回裁判所は､ 侵害者による将来の販
売に つ い て ､ 権利者 の得た損害賠償が十分とは い えない ため､ 部品の販売まで差止命
令が適用される ことは妥当で あると判断した27｡
こ の 二 つ の 事件で示 された ように､ 米国の特許権侵害訴訟 にお い て ､ 侵害行為の差
止 めと損害賠償の相関関係が かなり重視され て い る ｡ 差止 め の範囲が損害賠償の 内容
に影響されるケ ー ス が少なくない o 他の 理由に基づ い て 差止請求が否定され たこ とに
よ っ て ､ 特許権者 の十分な損害賠償 の獲得がより重視され て い る280
ⅠⅠ 控訴中の事件に つ いて の地裁の差止命令の執行
米国で は ､ 係属中 の控訴事件に つ い て ､ 地裁 の判決で既に 下された差止命令を執行
する ことが可能で あるo 控訴審 の訴訟期間内に ､ 差止命令の執行を 一 時停止するか ど
うか の裁量権限は地裁にある29｡ 原則 と して ､ 次の 四つ の 要素を考慮 した上 ､ 差止 め
の延期を決定する｡ 第1 に ､ 差止 めの延期を申請 した当事者は勝訴 の 可能性を十分に
示 した か否 か ､ 第 2 に､ 差止め の延期 を拒絶され る場合には ､ 差止延期を申請 した当
事者が回復不能 の損害を蒙る こと になるか ､ 第3 に､ 差止 めを 一 時停止する場合 ､ 相
手方 の 当事者に対 し実質的な捜害をもたらすこ とに なる か否 か ､ 静4 に､ 差止 めが -
1 1 6 9(Fed. Cir. 1 95)
27 Carboru ndu m Co. v. Molte nMetal Equipm ent, In novations, Inc. ,7 2F.3d 872, 35 U･S･P･Q･2d
li6 9(Fed. Cir. 1 9 9 5)
2 8 Roche Prods,In c. v. Bolar P har ma c eutic al Co . , 733F.2d8 5 8,2 2 1U.S.P.Q937(Fed･ Cir･ 1 9 8 4) ､
こ の 事例にお い て ､ 被疑侵害者は特許権者の特許有効期間の満了前の 最後の 6 ケ月 に､ FI)A の製造
許可 を申請するた めに､ 特許薬品 の試験を始めた o 連邦巡回裁判所は試験の結果及び記録を廃棄す
る ことは過酷で あり､ か つ 公共の 福祉に も不利で あると認定 した上 ､ 特許権者の差止請求を退けた
が ､ 十分な損害賠償を特許権者に与える べき こ とを認め ､ 地裁に判決を差し戻した｡
29 Rule 62(c)of theFederal Rule 80fCivi 1 Procedu re
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時停止 され たならば､ 公共利益に影響を与 える か どうか ｡
こ の 四 つ の 要素に つ い て ､ 興味深い の は以下 の判断で ある｡
(1) 被疑侵害者 の破産 によ っ て ､ 特許権者が十分な金銭的賠償を得られな い と い
うような疑念は ｢回復不能 の損害を蒙る+ 理由 にならない 30o
(2) 競業者にも特許権の 実施をライセ ン ス し､ 又はライセ ン ス しようとする特許
権者は ､ 自分の み特許を実施 し､ か つ 他人 の 実施 を完全に排除して い る特許権者より
不利な立場に ある81o
上記 (1) に つ い て は ､ 衡平の 原則に基づ い て 考えると､ 無理もないも の で あると
い えよう｡ 特許権者が十分な金銭的賠償を得られない ことは ､ 一 般的には ｢実質的な
損害+ が存在 して い ると理解されて い るが､ こ の ような結果が被疑侵害者 の破産 によ
つ て生 じる ならば､ かえ っ て 被疑侵害者にと っ て より重大な利害関係 を有する とい う
べ き で ある｡ 従 っ て ､ 両者 の利害関係の バ ラ ン ス を考量すれば､ 特許権者に対 し不利
な判断を下すこ ともやむ を得ない だろう｡
とこ ろが､ (2) に つ い て は ､ 検討の 余地があると考えるo まず､ 特許法等の 目的か
ら見 るo 発明 の 公開及び利用を奨励する こ とは ､ 特許綾の 目的で ある c 特許権者が他
人 に特許技術 の実施をライ セ ン ス する こ とは こ の ような目的に適合 して い る｡ 単なる
他人に対するライセ ン ス が あ っ たとい う理由 で ､ こ の 特許権者が ､ 他人 の 実施 を完全
に排除 して い る特許権者より不利な立場に置 かれる こ とは ､ 公共利益 に も影響を与 え
るだ ろう｡ なお ､ 実施契約 に対する影響や､ 契約当事者の信用関係な どを考慮すれば､
他人 の 実施 を完全に排除 して い る特許権者と比 べ て み ると ､ 他人 の実施をライセ ン ス
して い る特 許権者 の ほ うがより重大な損害を蒙る可能性 が高い とい えるだろう｡
差止命令 の延期執行は､ 終局判決で勝訴可能 の 被疑侵害者に損失を抑える有効な手
段 を提供 して い る｡ もちろん ､ こ の ような手続を利用 して ､ 延期執行の 期間内に侵害
製品 の製造及 び販 売に 馬力 をか ける とい うような侵害者も い る｡ こ の 部分 の損害に つ
い て ､ 侵害行為が最終的に認定された場合､ 侵害者は故意侵害により､ 増額の 損害賠
30 Sta nda rd Ha ve n sProds . , In c. v. Genc orlndtl乱 ,Inc. , 8 9 7F.2d5 1, 1 3U.S.P.Q2d2 0 29(Fed. Cir.
1 9 9 0)
31 E.Ⅰ. duPontde Ne m o u r s& Co. v . P hillipsPetr oleu mCo. ,835 F.2d2 7 7, 5U.S.P.Q2d1 10 9(Fed. Cir.
19 8 7)
- 2 00-
償金を支払わなけれ ばならない32.
ⅠⅠⅠ 仮処分
仮処分の 認定に か かわ る四 つ の 主要な要素は､ 差止命令の執行の延期にか か わる要
素とほ ぼ同様で ある ｡ 即ち､ (1) 勝訴 の 可能性 ､ (2) 回復不能の 損害の 発生する蓋
然性､ (3) 関連する権利及び当事者 の間の 利害関係 ､ 及び (4) 公共利益33o 一 般的
には ､ 権利者の伎処分の 申請に つ い て ､ この 四つ の 要素 の中の 幾つ かが不十分である
と認定された場合 ､ 佐処分が認め られ な い o 例えば､ Eli hilly & Co. v . Am eric a n
Cy an a mid Co.事件34及び W in sto nFu rnittlr eCo. v. L loyd- Fla nde r slndu strie s, In c.35
等の事件にお い て ､ 特許権者は本案訴訟にお ける勝訴の可能性及び回復不 能の損害が
存在 して い る ことを十分 に証 明できな か っ たた め､ いずれも仮処分の 申請が棄却され
た｡
勝訴の 可能性
特許権者等は仮処分を申請する際に ､ 本案訴訟 にお ける勝訴 の 可能性を証明するこ
とが必要 で ある｡ そ の ため に ､ 特許権 の有効性 の 証明が最も重要で ある｡ 裁判例を見
る と ､ 特許権 の有効性 に つ い て ､ 過 去 の訴訟事件にお ける裁判所の判断及 びそ の権利
に対する業界 の黙認 がよく参考とされる こ とがわ かる｡
係属訴訟 の前に ､ 同 - の 特許権に つ い て他の 訴訟事件が あっ た場合､ そ の 特許権 の
有効性に関する過去 の判決が禁反富原則によ っ て 新たな被疑侵害者に対 して 適用 でき
る わけで はない が ､ 特許権 の 有効性に影響を及ばす新たな事情が存在 して い なければ､
3 2 Bottv . Fo u rStar Corp” 8 0 7F_2d156 7, I U.S.P.Q2D 1 2 10(Fed. Cir. 19 8 6)
33 ‡IighTe ch MedicaLI In str u me ntation , Inc. v. New lmage lndtlStries, Inc･ , 49 F･3d 1 5 5 1, 3 3
U.S_P.Q.2d2 0 0 5(Fed. Cir_ 1995),
' Hybrite ch,Inc. v. A bbotLabs･ , 8 4 9F･2d14 4 6, 7 UIS P･Q2d11 9 1
(Fed. Cir. 19 8 8),I
3 4 896 F. Supp. 8 5 1, 36 U.S.P.Q2d1011(S.D .Ind. 19 9 5), aff
'd, 82 F.3d1568(Fed･ Cir･ 1996)
3 5 3 5 U.S.P.Q2d1573(N.D .Ala. 1995)
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裁判所は ､ 通 常､ 過去 の判決を参考に して ､ 特許 の 有効性及び実施可能性を認 める36o
業界の 黙認 に つ い て ､ 具体的に どの ように判断され る べ きであるか は示されて い な
い . 例えば､ R hon e-Poule ncAgro chim eS.A. v . B iagro W. SalesIn c膚 僻7に お いて ､
特許権を受けた後の 1 6年間にお いて ､ その 有効性に つ い て ､ 特許権者は訴 えられな
か っ たため ､ 既に業界の黙認 を得たと認 定された. また､ C VIrBeta Ventur e s, In c. v.
Cu sto m Optical Fra m e s, In c. 事件38にお い て ､ 特許競争製品 の市場にお い で2 5 0･あ
まり の メ ー カ ー があり ､ そ の うち ､ 特許 の 有効性 に つ いて 異議を擾 乱 した の はわずか
2社で あ っ たため ､ 裁判所 は業界の 黙認 (Inqu8tryAcquie8C e n C e) が存在 して い ると
認 定 し､ 特許 の有効性に基づ き､ 俊処分を認容 したo
回復不能の 損害 の発生する蓋然性
仮処分 の必要性を判断す る際に ､ 特許権者 の 勝訴 の 可能性が 一 つ の重要な要素と し
て考慮され て い るが ､ 唯 一 の決定的な要素で はな い o 原則と して ､ 特許権者等が侵害
行為に より回復不能な損害に当面する こ とに つ い て の 証明が仮処分の 申請条件とされ
て お り ､ 被疑侵害者が賠償金 を支払う能力が十分に あれば ､ 仮処分は認 められな い39o
但 し､ こ の ような原則 を否定 した裁判例も存在 して い る｡ 反対 の 意見に よる と ､ 回復
不能な損害の存在可能性を仮処分の 前提 とする こ とは､ 特許権者に排他的な実施権を
与 える特許 法の趣旨に反 し､ そ の結果 と して は ､ 訴訟 によ っ て ､ 侵害者は強制的な実
施権者になり ､ 差止制度全体の意義が失われて しまう恐れ がある400
3 6 Sola r e xCorp. v. Adva n c ed P hotov oltaic System s, In c. , 3 4 U.S･P･Q2d 1234(D･ Dell 1 9 9 5);
Rhon e ･Po ule n cAgrochim eS.A. v. Biagr oW. S alesln c. , 35 U_S_P･Q2d 12 0 3(E･D･ C all 19 9 4)
37 R ho n e･ Poulen cAgrochim eS.A. v. Biagr oW . S alesIn c. , 3 5U.S･P･Q2d1 2 03(ELD･ Call 19 9 4)
3 8 C Ⅵ 侶eta Ventu r e s,Inc. v . Custo m Optic al Fr a me s,In c. , 8 3F. Sup p. 50 8(D. M d. 1 9 9 5)
39 S mith lnt
,
1,Inc. v . Hu ghe sTool Co. , 7 18F.2d1 5 73, 219 U.S_P.Q6 8 6(f
l
ed. Cir･ 19 8 3)
40 Atlas P.wde r C. . v. Ir e c oChe ms. , 7 73 F.2d 1 2 3 0, 22 7 U.S.P.Q 28 9(Fed. Cir. 1 9 8 5).
``
Past
applic atio ns of the co n cept thatn opatentee c oul dev e rbeirr eparablyharm ed when an alleged
･
infringe ri8 Capable ofrespondingin da mage sfrequ e ntly disserv ed pate nte e a nd the pate nt
system .
- Ap plicatio nof a con c ept that a patente eis alw aysirreparablyha r med by a n al1eged
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回復不能の 損害の発生する蓋然性に つ い て ､ どの ように判断す べ きか につ い て は絶
対の 基準がない o 一 般的には､ 他 の ライ セ ン シ ー の 存否､ 潜在的侵害者の登場,r 被泉
侵害者の 支払能力､ 技術発明の 存続期間等を考慮した上で判断する｡ いずれに して も､
侵害行為が特許権者の 市場シ ェ ア に大きな影響を与えた場合､ 回復不能の 損害の発生
する蓋然性が高い と考えられ ､ 仮処分の 必要性が認 められる｡
関連する権利及 び当事者の 間の利害関係
日本と同様に､ 俊処分の 必要性 を判断するために ､ 権利者が仮処分の 否定により蒙
る損害と被疑侵奮者が仮処分の推特により蒙る損害の 比較考量がなされて い る. 後者
が前者より重大で ある場合､ 俵処分が罪 められ ない41c 権利者と被疑侵害者の 間の利
害関係 を考量する際に ､ 残り の権利 の 存続期間が短 い か どうか はあまり重視されて い
な い ｡ 例えばAtla sPo wde rCo. v . Ir ec oC he m s事件にお いて ､ 特許権者 の権利はわず
か 1年間の 有効期間が残 り ､ しかも被疑侵害者ほ倣処分に より約2 0 0人 の職員を解
雇 しなけれ ばならな い と主 張 したが ､ 仮処分は否定されなか っ た420
公共 の利益
倣処分 の必要性 を判断するとき ､ 公共 の利益及 びほ か の 関係者に 対する損害の 可能
性 は常に考慮の 要素とな っ て い る｡ 例えば何人 か の 医者が紛争に かか る製品の 使用を
望ん で い る ことにつ い て 十分な証拠があれば､ それは仮処分を否定する 一 つ の要素に
なり うる43o ただ し､ 公 共 の利益 に影響を及 ぼすと い うこ とに よ っ て ､ 必ず しも仮処
分を否定する こ とになる わけで はない ｡ 公共 の利益 の重大さによ っ て ､ 異なる判断が
in fringer
'
spr etrialsales w oul dequallydisse rv ethepatentsyste m
”
41 Litto nSy8. ,Inc . v. Stlndstr a nd Co rp. , 7 5 0F.2d 95 2, 2 24 U.S.P･Q2 5 2(Fed･ Cir･ 1 9 8 4)
42 773 F.2d1 2 30, 2 2 7U.S.P.Q2 8 9(Fed. Cir. 19 85). 裁判所は ､
`
pate nt rightsdo notpe七ero tltaSthe
end ofthepatent term, u s u ally 1 7year s,is ap pro a ched
”
と述 べ たo
4 3 I)atas cope Co rp- v. Ko ntron ln c. , 7 8 6F.2d398, 2 29 U.S.P.Q4 1(Fed･ Cir･ 1 986)
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出され た こともある44｡
差止制度の現状
第3節 中国の差止制度及び問題点
中国の 民法通則第134条第1項にお い て ､ 侵害行為の停止は不抜行為者 の 民事責任
の 一 つ と して 規定され て い る45｡ なお ､ 当法第1 1 8条は､ ｢個人又は法人は､ そ の著
作権 ､ 特許権 ､ 商標専用権 ､ 発見権､ 発 明権及びそ の 他の科学技術の成果に か か る権
利が剰窃 ､ 改窓､ 詐称等により侵害を受けた場合､ 侵害行為の 停止 ､ 影響の 除去 ､ 損
害賠償を要求する権利を有する+ と規定 して い る ｡ こ れ らの 規定は ､ 侵害行為に対す
る工業所有権者の 差止請求権 に基づ く法的根拠 であ る｡
なお ､ 2 0 01年に 改正 された商標法46第 5 3 条にお い て は､ ｢工 商行政管理部門
は - 商標権侵害行為が存在すると認定 した場合､ 侵害行為の停止 を即時に命 じ､ 権利
侵害製品及び侵害製品 の 製造 ､ 登録商標の標識 の偽造に使用され る道具を没収､ 廃棄
し､ か つ 罰金を課する+ と の規定がある ｡ 但 し､ こ の 条文 に規定される ｢没収 ､ 廃棄+
はあくま で も行政処分の 範噴に属 し､ 民事救済に参 照で きる か どうか につ い て 一 層明
確な解釈が必要で ある だろう｡ 今ま で の 公 開裁判例 を見れば ､ 民事訴訟事件にお い て ､
｢権利侵害製品及 び侵害製 品の 製造､ 登録商標 の標識 の偽造に使用される道具+ の 没
収又 は廃棄が命 じられたケ ー ス は殆 どない ｡ 幾つ か の裁判例は ､ ｢権利侵害製品及び侵
44 Hyb rite ch,In c. v. A bbotLabs ., 8 49 F.2d 14 4 6, 7 U.S.P.Q2d 11 9 1(Fed. Cir. 198 8)､ こ の事件は､ 医
療検査設備の 特許権侵害事件であるo 裁判所は被疑侵害者の 行為に対し仮処分の決定を発 したが ､
癌や肺炎等 を見 つ ける こ とに適用される設備 を仮処分の 範囲か ら除外 した ｡
` `
He r ethe co u rt
a丘 rm ed a grant ofprelimin a ry l njun c七ive relief as to au of the defendant
'
s m edicaltestkits
ex cept tho s e us edto detectc anc e ra nd hepatitis
”
45 ｢中華人民共和国民法通則+ (1986年4月 1 2日第六回全国人民代表大会第4次会議採択 ､ 1986 年
4月 12日中華人民共和国主席令第3 7号公布)
46 2 0 0 1年 1 0月 2 7日第 9回全国人民代表大会常務委員会第2 4次会議採択
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害製品の 製造 ､ 登録商標の 標識の 偽造に使用され る道具+ の没収又は廃棄では なく ､
権利侵害製品に付する登録商標の 標識 の廃棄､ また ､ 仕上げた権利侵害製品 の 標識の
変更等を命じた47｡
一 方 ､ 特許故にお い て は ､ 特許侵害行為の 差止 めに つ い て も ､ 侵害行為 の停止 を規
定する だけで ､ 侵害行為 の予 防､ 関連物晶の 廃棄 ､ 設備の 除却等に つ い て 日本準の よ
うに詳 しく規定 して い るこ とで はない o
中国で は ､ 特許権 の本案的差止 とい う問題より ､ む しろ俊処分の 問題 が より深く薄
給され て い る｡ 2 0 0 1年 6月 7日 に ､ 最高人民法院が公布 した ｢特許侵害行為の 訴
前停止 に対する法律問題 の適用 に関する最高人民洛院の若干規定+(以下 ｢訴前停止 に
関する若干規定+ と いう) にお い ては ､ 特許侵害行為の倣処分に つ い て の 具体的な規
定が設けられ た｡ 本規定に い う ｢訴前停止命令+ は 日本法上 の ｢仮処分+ と同様に ､
申立人 の 一 方的な申立 て に基づ き ､ 被申立人 の 意見 を聴取せず に､ 権利侵害行為を暫
定的に 禁止する命令を発する ことをい う｡ しか し､ 厳密に言 えば､ この 二 つ の概念に
つ い て は､ 若干 の 相違点が存在 して いる｡
(1) 申立て の 時期 に対する制限が異なる｡ ｢訴前停止命令+ とは ､ 文字通 りに､ 申
立人が特許侵害の本案訴訟 を提起する前に申 し立 てる措置で あるo - 方 ､ 日本法上の
｢仮処分+ は必ず しも本案訴訟 を提起する前に申 し立て られ る もの で はな い ｡
(2) 管轄裁判所が異なる｡ ｢訴前停止 に関する若干規定+ 第2条に より､ ｢訴前停
止命令+ は ､ 本案訴訟 に対 して管轄権を有す る人 民法院に提出す べ きで あ る ｡ これ に
比 べ て ､ 日本法上 の ｢仮処分+ に つ い ては こ の ような制限がな い ｡
(3) 被申立人 の担保と の 関係が異なる｡ ｢訴前停止命令+ の 主な目的は ､ 被申立人
の侵害行為を停止 し､ それ に よ っ て特許権者に お ける回復不能の損害の 発生 を防ぐこ
とで ある ｡ 従 っ て ､ ｢訴前停止 に関する若干規定+ 第8条は ､ ｢特許侵害行為 の訴前停
止 の裁定に関する措置は､ 被申立人が担保を提供 して も解除されな い+ と規定して い
る . 一 方､ 日本法上 の ｢仮処分+ につ い て は ､ 一 般的に は ､ 仮処分解放金 の供託 に よ
り ､ 仮処分の停止や ､ 俊処分の執行の 取消 しが認められ る｡
4 7 198 年3月 3 0日漸江省高級人民法院判決 ｢龍泉県宝剣廠対龍泉県万字号宝剣廠事件+､ 及び 1 9 9 0
年 1月 2 日山東省高級人民法院判決｢首県酒廠対文登酒造廠事件+､ 最高人民法院公報編集部編『典型
事例全集』 警官教育出版社 1999年 5 9 6頁､6 0 9頁
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実際には ､ 日本抜上 の 仮処分制度に近 い制度は中国 掛 こお い て も存在する｡ 即ち､
財産保全制度で ある｡ 但 し､ 中国の 民事訴訟故により ､ 財産保全 の 目的は ､ 申 立人が
被 っ た財産上 の 損害に対する賠償を確保 し､ 判決の 執行を確保するために ､ 被申立人
の財産を保全する ことにある o こ の措置は､ 間接的に権利侵害行為を制止する作用を
果たすが ､ 直接の 作用は ､ 被申立人 の財産を保全する ことで あっ て ､ そ の行為 を制限
する こ とで はな い 48｡ 従 っ て ､ 権利者 の合法的な権益を確実に保護するために ､ 中国
の 最高人民牡院は特許侵害訴訟 に専ら適用する ｢訴前停止命令+ 制度を設けた｡ こ の
制度に より ､ 申立人 は ､ 特許侵害訴訟 を提起する前に ､ 財産保全の ほ か ､ 侵害行為 の
停止 も申 し立て るこ とが でき る ｡
具体的に言えば､ ｢訴前停止命令+ 制度は以下 の内容を含む｡
(1) 申立人適格
被疑侵害者に対する ｢訴前停止命令+ を申し立て る こ とがで きる者は ､ 原則と して ､
特許権者の ほか ､ 特許実施許諾契約の ライセ ン シ ー 又 は特許財産権の合牲的な相続人
も含む ｡ 但 し､ 特許実施許諾契約の ライセ ン シ ー の 申立権は ､ 契約の類型 によ っ て 差
異があるo 特許権の 専用実施権者は特許権者と同様に ､ 単独で人民法院に ｢訴前停止
命令+ を申 し立て る ことがで きる｡ 一 方､ 独占的通常実施権者に つ い て は､ ｢特許権者
が申 し立て ない場合ヾ 申 し立て る ことができる+ とい うように規定されて い る｡ 独占
的通 常実施権者以外の通 常実施権者 の 申立権は本規定に 明言されて い ない か ら ､ 通常
実施権者にと っ て ｢訴前停止命令+ の 申立権がない と推定される べ きで あろう o 但 し､
通 常実施許諾契約にお い て 実施権者 の訴権に つ い て 特約がある場合､ 人民法院が こ の
ような特約に基づ い て通 常実施権者 の申立権を認 めて もよ い の で はない か と い う意見
も見 られ る49｡
(2) 訴前停止命令の 要素
｢訴前停止 に関する若干規定+ 第1条は ､ 訴前停止命令は原則と して ､ 特許法第6
1条 の 規定に基づ い て申 し立 て られ る べ きで ある と規定 して い るo 2 0 0 1年に改正
され た特許法第6 1条第1項は ､ 次 のように規定 して い る｡ 即ち､ ｢特許権者或 い は利
害関係者は ､ 他人が当該特許 を侵害する行為を実施 して い る か ､ 又は実施 しようと し
48 姫軍 ｢中国特許法による特許権保護+ 国際商事法務29巻 10号 (20 01) 1 2 20頁
4 9 姫軍 ｢中国特許故による特許権保護+ 国際商事社務2 9巻 10号 (2 0 0 1) 1 2 20貫
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て い る こ とに つ い て 証明 できる証拠を有 し､ そ の行為を即時に制止 しない と合法的な
権益が回復不能の 線審を蒙るようになる場合､ 訴訟 を提起する前に､ 人 民法院に かか
る行為の 停止命令及び財産保全の 措置を申 し立て る ことがで きる+｡ 本条によると､ 訴
前停止命令には 三 つ の要素が必要とされて い る ｡ ①申立人は特許権考又は利害関係者
で ある こと ､ ②他人 の侵害行為に つ い て 証拠を有するこ と ､ ③回復不能の損害を蒙る
恐れ があ る ことで ある｡
しか し､ ｢訴前停止 に関する若干規定+ の 具体的な規定による と､ 申立人は訴前停止
命令 を申し立て る際に､ 上記①及び②に つ い て の 証拠を提出すれば十分で ある50｡
申立人が特許権看で ある場合には ､ そ の 特許権が真実か つ 有効で ある こ とを証明で
きる書類及 び特許侵害行為の証拠が必要 で あり ､ 申立人が利害関係者である場合には ､
特許侵害行為の 証拠の ほ か ､ 特許実施許諾契約 ､ 特許行政部門又は特許権者 の 証明が
必要とされて い る｡
回復不能 の 損害につ い て は､ 証拠 の提出が 要求 されて い な いため ､ 一 般的に は､ ①
及び②の 要素を備 えて い るならば､ 回復不能の損害を蒙る恐れが あると推定でき ると
理解されて い るo
(3) 権利混用の 防止
特許権者及 びそ の利害関係者の 権利混用を防 ぐため に､ ｢訴前停止 に関す る若干規
定+ は幾 つ か の 特別な規定を設 けた｡
(∋申立人 に.よる担保の 提供
｢訴前停止 に関する若干規定+ ほ ｢訴前停止命令+ の 申立人 に担保 の提供 を要求し
て い る｡ 担保 の範囲に つ い て ､ 人民法院は裁量権がある ｡ ｢訴前停止 に関する若干規定+
第6条第 3項に より ､ 担保 の範囲を確定する際に ､ 人民法院は ､ 関連行為の 停止 によ
り被申立人 に発 生可能な損害及 び製品 の在庫 ､ 保管費用 ､ 職員給料等の 合理的な支出
に配慮 しなければならない ｡
なお ､ ｢訴前停止 命令+ の 執行中にお い て ､ 被申立人 が実際には ､ 予想より大き な損
害 の発生する可能性がある場合 ､ 担保の 追加が さらに 要求され るこ とが ある ｡ 申立人
が 担保を追加 しなけれ ば ､ 関連停止措置が解除され る ことに なる ｡
② ｢訴前停止轟令+ の裁定の 再審査
50 ｢訴前停止 に関する若干規定+ 第4条
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被申立人 は ｢訴前停止命令+ の 裁定に不服がある場合､ 裁定を受け取 っ た 日か ら1
0 日以内に､ 再審査を申し立てる ことができる ｡ 但 し ､ 再審査期間に は､ ｢訴前停止命
令+ の 執行を停止する ことができない o
人民法院は､ 主に以下の 点をめぐっ て 再審査を行う｡
(ア) 被申立人 の 実施 して い る ､ あ る い は実施 しようと して い る行為は特許権侵害
にあて はまる か どうか ､
(イ) 関連措置を採らなければ ､ 申立人 の 合払的な権益に つ いて は填補でき ない ほ
どの 損害が引き起 こされる か どうか ､
( ラ) 申立人が提供 した担保 の状況 ､
(ェ) 被申立人の 関連行為に対する停止裁定が社会公共利益に損害を与 える か どう
か o
③誤 っ た申立て に よる申立人 の賠償責任
｢訴前停止命令+ の裁定は侵害訴訟 の 提起を前提と して い る｡ 従 っ て ､ 特許権者又
は利害関係者は ､ か かる停止措置が採られた後1 5日以内に本案訴笹を提起 しない 場
合､ 当該措置が直ちに解除され ､ なお ､ 被申立人 に対する損害を賠償 しな ければなら
ない . 散 っ た申立て で ある場合にも同様であるo 人民法院は特許侵害訴訟 にお い て被
申立人 の損害賠償請求を合わせ て審理する こ とがで きる｡
(4) ｢訴前停止命令+ の期間
特許権者及び利害関係者に迅速か つ 有効な保護 を与 えるために ､ ｢訴前停止 に 関する
若干規定+ は ､ ｢人民法院は ､ 特許権者あるい は利害関係者か らの 特許権侵害行為の停
止命令の 申立て を受けた後 ､ - ･ 4 8時間以内に､ 書面裁定を下 さなけれ ばならな い+
と規定 して い る o ｢訴前停止 命令+ は 一 旦裁定された ならば ､ 直ちに 執行される こ とに
なり ､ 申立人 の 不起訴 により解除される場合を除き ､ 原則と して は終審法律文書の効
力が生ずるまで効力 を有する｡ 人 民法院は事件の 具体的な状況 に基づ い て ､ ｢訴前停止
命令+ の 具体的な期間を確定する ことが できるが ､ そ の 期間は当事者の 請求に より延
長する こ とが できる｡
｢訴前停止命令+ 制度は中国の 特許侵害差止制度における 一 つ の飛躍で あると言 っ
て も過言で はな い ｡ こ の制度に より ､ 侵害訴訟 の 前から､ 特許権者及びそ の利害関係
者 に 迅速 か つ 有効な保護を与 える ことが可能になる｡ なお ､ 特許権者等の 申立人 に対
す る担保 の 要求等に より ､ 権利 の濫用 を有効に防 ぐこ とがで き､ 当事者間の 利益の バ
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ラ ン ス も十分に配慮されて い る｡ 残念なの は ､ 最高人民法院の洛律解釈に より ､ 現時
点で は ､ ｢訴前停止命令+制度は特許権､ 実用新案権､ 意匠権の侵 奪行為に適用するが+
商標権者は こ の制度を援用する ことができない ｡
ⅠⅠ 中国の差止制度の問題点
本案差止命令と損害賠償の 相関関係
本案差止命令に つ い て ､ 論議 に催する の は ､ 北京市高級人民法院が1 9 9 4年 7月
1 5日に判決 した ｢福建省霞浦電子儀紫廠対 北京延慶磁療器械廠事件+ で ある ｡ 本件
は商標権侵害事件であり ､ 一 審にお い て ､ 北京市中級人民法院は被告の行為が商標権
侵害行為で あると謬定 した上 ､ 被告に対 し3 0万人民元 の損害賠償を命 じたほ か ､ そ
の製造 ､ 販売する製品 につ い て 原告の 商標と同様な標識の使用を停止するようと いう
差止命令も発 した｡ 但 し､ 製造における標識 の使用は判決の 発効日より直ちに停止す
るように命 じられたが ､ 販売にお ける標識 の使用 は判決の発効日 の 1 0 日以後か ら停
止する こ とになっ たo 二審 の判決は 一 審を支持 した.
残念ながら ､ 一 審の 判決 にお い て は ､ 3 0万人民元 の損害賠償額が どの よう
■
に算均
され た の かは明示 され なか っ た ｡ 従 っ て ､ 判決の 発効日 の 1 0 日以内に ､ 侵害製品の
販売に よ っ て商標権者が蒙る損害が判決された損害賠償額に含 まれて い る か どうか も
不明で ある｡ おそらく ､ こ の 1 0 日間には､ 侵害製品が どれ ぐらい販売され得る の か
が確定で きない 限り ､ 判決は こ の部分の 損害を考慮 しなか っ ただろう｡ そうすると､
こ の部分 の侵害製品 の販売 を差止 め の範囲か ら除外する法的根拠があるとは い えない ｡
米国の 差止制度を見れ ば ､ 実際に ほ ､ 実施され て い る侵害行 為を差止 めない場合も
あり得る｡ 即ち ､ 侵害者がそ の侵害行為 に つ い て既 に損害賠償額を支払 っ た場合で あ
る｡ 工業所有権侵害の 差止制度を検討するとき ､ 差止命令と損害賠償の 相関関係を無
視 して はならない ｡ 差止命令と損害賠償 の相関関係 を適切に把握 しなれば､ 工業所有
権侵害訴訟に おける当事者間の利益の バ ラ ン ス を図 ることが空論にすぎず､ 公平な救
済制度 の 実現は困難に なるだろう｡
福 建省霞浦電子儀器廠対北京延慶磁療器械廠事件+ につ い て 言えば､ 判決が下さ
れ た時点まで既に製造された商標権侵害製品 の 販売を禁止する こ とが侵害者にと っ て
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過酷で あるならば､ 当事者 の 利害関係 を配慮するため､ 在庫侵害製品を確定し ､ か つ
それに よ っ て 権利者にもた らす損害を算定し､ 侵害者に対 し十分な損害賠償額の支払
い を命 じなければならない ｡
従来か ら､ 損害賠償は過去 の侵害に対する救済で あり ､ 一 方､ 差止命令 の役割は将
来の 侵害を停止する こ とで あると考えられて い る ｡ と ころが ､ 工業所有権が無体財産
で ある ため ､ それ に つ い て は常に特別な問題が現れる｡ 例えば､ 上述 したように ､ 侵
害製品 の 製造は既に過去 の行為で ある が､ その製 品の販売は将来に行われ るおそれが
ある｡ こ の ような場合に は ､ 損害賠償により救済す べ きか ､ それ とも侵害行為の実施
形態 の如何を問わずに全て差 し止 めに なるの か に つ い て ､ 慎重 に検討す べ き であ ると
考える ｡ 侵害者は工業所有権を侵害す るとともに ､ そ の侵 害製品の 製造に も.
- 定の努
力を払 っ た｡ それ故に ､ 権利者 の 損害が金銭的な賠償により十分に填補され る こ とが
で き ､ か つ 侵害者が差止命令に よ っ て 合理的な損害賠償額より多く の 経済的な損失を
受けるおそれ がある場合､ 損害賠償によ る救済が妥当で あると考えるa
｢訴前停止命令+ を申 し立 てる ための担保に つ い て
上述 したように ､ 特許権者 又は利害関係者の権利濫用を防ぐために ､ ｢訴前停止 に関
する若干規定+ は ､ 申立人 に よる担保 の捷供を ｢訴前停止命令+ を発する前提条件と
して い る ｡ ｢訴前停止 に関する若干規定+ 第6条により ､ 申立人は ､ ｢訴前停止命令+
を申立て る とき ､ 担保 を提供 しなけれ ばならず ､ 申立人が担保 を提供 しない 場合 ､ 人
民法院は申立 て を却下する . 特許権者の 保護 を 一 途に強調せず､ 被疑侵害者の 利益を
も十分配慮する ことは ､ こ の 規定の優れて い ると こ ろで あると言 える｡
しか し､ 何事も行過ぎる の はよくな い ｡ ｢訴前停止 に関する若干規定J に より ､ 担保
の範囲は 関連行為の 停止 に より被申立人 に発生可能な損害及び関連費用によ っ て 確定
する ｡ そ こで ､ 特許権者が個人 か ､ 又 は中′J､企業である場合､ ある い は被疑侵害者が
大企業で あり ､ 侵害製品を大量に製造 して いる場合には､ 特許権者に と っ て ｢訴前停
止命令+ の申立て は殆 ど不 可能で ある｡ しか しながら ､ こ の ような場合に は ､ 市場 シ
ェ ア の 侵食や特許権者の 回復不能の損害の発生する蓋然性がも っ とも高い o 中小企業
であるか ら ､ 一 つ の 特許 でさえ企業の 運命を変える ことが珍 しく ない ｡ これ こそ ｢緊
急事態+ と い える にもか か わらず ､ 十分な担保 を提供できない ため､ ｢訴前停止命令+
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の申立て が霞 められない とすると ､ 個人か ､ 中小企業で ある特許権者にと っ て あまり
にも不公平であるだろう｡
こ の ような場合には ､ 特許権者が ｢訴前停止命令+ を申立てる際に､ 申立て の 根拠
となる特許権に質権を設定する こ とにより これを申立て の也保とするこ とが認められ
ればよ い の で はない かとい う見解がある51o 私 は こ の ような見解が理論的にも ､ 現実
的にも実行できるもの で はない と考えるo なぜ か とい うと, ｢訴前停止命令+ 制度時仮
処分制度と同様に ､ あくまでも倣の 地位を定 める ことで ある か らo 担保の最終的な目
的と言 えば､ 一 旦特許権者等の誤 っ た申立て により被疑侵害者 に対 して損害をもたら
した ら､ 被疑侵害者はそ の 担保物に つ い て賠償を請求する ことができるo も し申立て
の根拠 となる特許権等を担保とする ことができるならば ､ 本案訴訟 にお い て特許 の 無
効82が判明 したとき ､ 担保 の 目的を実際に果たす こ とができなくなるo
従 っ て ､ より公平か つ 有効な ｢訴前停止命令+ 制度を設ける ために ､ 特許権者によ
る担保 の 提供は ｢訴前停止命令+ を発 する必要な前提条件とされ る べ き ではない ｡ 担
保 の提供が必要であるか どうか はむ しろ裁判所の 心証 によ っ て判断すれ ば十分である｡
特許権者の経済力が十分であり ､ か つ 特許の 有効性や侵害行為の 存在可能性等に つ い
て容易に判明できない場合 に限 っ て ､ 担保 の 提供を要求する ことにすればよい だ ろうo
侵害の 恐れと差止請求権
い ま まで の 裁判例を見 る限り ､ 工業所有権侵害訴訟 に おける差止命令は 主に ｢侵害
製品 の 製造､ 販売を停止する+ 又 は ｢侵害製品 (方法)の使用 を停止する+ とい う形
を採 っ て い る｡ 商標権侵害事件にお い て は､ 商標権 を侵害する標識の廃棄や､ 侵害製
品 の廃棄等を命 じた事例が あっ たが､ 侵害の行為 を組成 した物の 廃棄や侵害 の行為に
供 した設備の 除去 を命 じる判決､ 特に特許権侵害に つ い て の 判決が殆ど見当た らない o
なお ､ 中国の 関連法律に お い ても ､ 廃棄請求権及び除去請求権に つ いて ､ 日本特許法
の ような具体的な規定がない ｡
5 1 姫軍 ｢中国特許法に よる特許権保護+ 国際商事法務29巻 10号 (20 01) 12 2 0貫
5 2 厳密に い えば､ 2 001 年に改正された特許法により､ 侵害訴訟にお い て ､ 公知性等に より権利の保護
が認められ な いも の は実用新案権及び意匠権に限られ て い るo
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とこ ろで ､ ｢訴前停止 に関す る法律規定+ は ､ 申立人は訴前停止命令を申立て る時､
被申立人 の 実施 して い る ､ ある い は実施 しようと して い る特許権侵害行為の 証拠を提
出 しなけれ ばならない と規定 して い る｡ 換言すれ ば ､ 被申立人が特許権侵害行為を実
施 しようと して い る場合にも､ 申立人は訴前停止命令を申立て る ことができ ると理解
して もよい だ ろう｡
しか し ､ 侵害の 行為を組成 した物 の廃棄や侵害の行為に供 した設備の除去 につ い て
の権利者の 差止 請求権は払律規定に より明確に規定され ない 限 り､ 被申立人が特許権
侵害行為を実施 しようと して い る段階で ､ 訴前停止命令の 申立て は不可能で あり ､ か
つ そ の 意義もない ｡
なぜか とい うと､ 第1に ､ 訴前停止命令の 対象が存在 して い ない ､ 第2に ､ 申立人
が訴前停止命令を申立て た と して も､ 本案訴訟にお い て ､ 関連請求権が存在 して い な
い か らであ る｡
｢訴前停止 に関する法律規定+ は､ 侵害訴訟が提起される前に､ ｢関連行為+ の停止
に より権利者 の損害の拡大を防止する こ とを目的と して い る ｡ ところが ､ 被申立人が
侵害行為を実施 しようとする場合 ､.そ の行為は既 に実施 して い るも の で は ない ため､
｢行為+ の停止 は勿論不 可能 であ る
r
o む しろ ､ ｢関連行為+ の停止 と いう措置の ほ か ､
｢関連物晶+ の廃棄又 は除去も必要で あろう｡
なお ､ ｢訴前停止に 関する法律規定+ 第 1 2条に より ､ 特許権者ある い は利害関係者
は ､ 人 民法院が関連行為に対する停止措置をと っ た後1 5 日以内に訴訟を提起 しない
場合 ､ 人民法院は当該措置を解除する｡ 従 っ て ､ 本案訴訟 を提起しなけれ ば ､ ｢訴前停
止命令+ の 申立て は意義がない ｡ しか しなが ら､ 廃棄請求権又 は 除去請求権が差止請
求権 の 内包に入 っ て い ない 限り ､ 権利者にと っ て ､ 関連請求権が なく ､ 訴訟 を提起す
る こ とは無理だろう｡ 侵害行為 (製品 の 製造 ､ 販売等) の 停止 と い うような従来から
の 差止請求権に対する考え方によれば､ ｢侵害 の恐れ がある+ とい う段階で ､ 侵 害行為
が実施され て い ない 限り ､ 差止請求権の 行使が不可能で ある｡ また ､ 実際の損害がま
だ発生 して いない た め､ 損害賠償請求権も発生するはずがない ｡
しか し ､ 侵害 の ｢おそ れ+ が確実に存在 して い る場合 ､ 侵害の 行為を組成する物の
廃棄及び侵害の 行為に供する設備の 除去 の 必要性は否定して はならない ｡ 差止制度の
機能 をより効率的に発揮するた めに ､ 現在の 関連法律規定にお い て ､ 権利者の廃棄請
求権及 び除去請求権等を差止請求権の 付随的な権利と して 追加す べ き で ある と考える｡
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第6章 工業所有権侵害訴訟に おける実施権者の請求権範囲
多く の 工業所有権は､ 特許権者 ､ 商標権者等の 工業所有権者自身の みが実施する の
で はなく ､ 実施権の 設定により実施され て い る ｡ そ こで ､ 侵害行為が発生 した場合に
は ､ 工業所有権者からライセ ン ス を受けた実施権者が どの ような請求権を行使 できる
か ､ また ､ 実施権者と工業所有権者の利益を如何に調整す べ きであるか とい う問題を
解決 しなけれ ばならない ｡
米国に お い て は ､ 特許の 実施権者自身で訴 えを提起する ことができず1､ 実施契約 に
お い て 訴 えの提起をする ことに つ い て 特別 の 定めをする の が慣例で あると解され てお
り ､ 普通 ､ 独占的実施権 (e x clu siv elic e n s e) に つ い て は実施権者が責任を負い ､ 通常
実施権 (n o n･ e x clusive lic e n s e) に つ い て は特許権者が起訴 の責任を負うと解されて
い る2ため ､ 本章では ､ 日中両国の 関連規定及び判例の み を比較 した上 ､ 権利侵害に対
する実施権者 の請求権の 適切な範囲を検討する｡
第1節 中国に おける実施権者の請求権
1
"
Both the o w n e r and the exclllSive lice nse e ar egen e r ally n e c e s sary partie sin the action in
equity･
” ``
In equity, a s at la w, w hen thetransfer a mo u nts to alicense o nly･ the title r e mainsin
the o w n er ofthe pate nt, and suit m u stbe br otlghtin his n a me, and neve ri且 the n am e ofthe
licen s e alo ne, u nlessthatis ne c e s s ary to pre ve nt an abs olute failure ofjustic e, a s wher e the
pate nte eis theinfringe r, a ndca n n otstle
'him self･
' '
IndependentWir eles sTelegr aph Co l v･ Radio
c 叩 O r ation ofAm e ric a,269ロ･S, 4 5 9;46S･ Ct･(19 2 6)･ 特許権者が訴訟 - の参加を拒絶 した場合､ 独
占的実施権者は契約に基づきそ の参加を要求する ことが できる｡
2 盛岡 一 夫 ｢実施権者の 差止請求権+ 東洋法学 197 7年 2 0号 9 7貫o 商標侵害に つ い て は､ 排他的な販
売代理店が独自に侵番所訟を提起できると認めた裁判例がある(Fris ch
-
s Restatlra ntS V･ Elby
'
s Big
Boy, 6 7 0F.2d6 42(1982))が ､ なぜ商標侵害訴訟と特許侵奪訴訟における実施権者の訴権が異なるの か
に つ い て は ､ 明言されなか っ た ｡
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明確な規定の欠如
中国の 特許法及び商標法にお い て は ､ 実施権者には どの ような救済措置があるか に
つ い て 明確 に規定して い ない ｡ 中国の 特許法により ､ 特許権が侵害され た場合､ ｢権利
者+ は損害賠償を請求する こ とができる ( 特許法第 6 0条)｡ しか し､ ｢権利者+ とは､
特許権者の こ との み に限られて い るか ､ それ とも専用実施権者 ､ 通常実施権者 の こ と
もい うかが明確 ではない ｡ 商標絵にも同様な問題が存在 して い る｡
ⅠⅠ 実施権者の 損害賠償請求権を認めた裁判例
商標の 独占的な通常実施権者 に つ い て ､ 北京市高級人 民法院は1 99 6年 1 2月 4
日判決でそ の侵害者に対する損害賠償請求権を認 めT=3c
原告は訴外商標権者と の契約 により ､ 革製品 に つ い て の 商標の独占的な通 常実施権
を受 けた｡ 被告の 販売代理人 は同 じ商標 を表示 して い る偽物を市場か ら購入 して ､ 被
告 の名義でより高い価格で販売 した｡ よ っ て ､ 原告は被告に対 し損害賠償の訴訟を提
起 した｡ 原告と訴外商標権者と の商標権実施許諾契約にお い て ､ 契約の 有効期間内に
商標権 の侵害行為に対 し､ 商標権者 の 代わり に原告が訴訟 を提起すると規定して い る
ため ､ 本件訴訟 に お い て ､ 商標権者は侵害者に対する権利の 主張を自ら放棄 した｡
第 一 審北京市第 一 中級人 民法院及び第二 審北京市高級人民法院は ､ いずれ も被告の
行為が原告 の独 占的な通 常実施権を侵害 した と判断 し､ 原告 の損害賠償請求を認 めた ｡
損害額 の 立証に つ い て ､ 有力な証 拠が提出されな か っ たため､ 裁判所は､ 被告 の 総販
売額及 び各製品 の販売状況等 の 関連要素を考慮 した上判決を下 した｡
本件 の場合に は ､ 商標権者は侵害行為に対する･権利 の 主張 を自ら放棄 したと い う特
殊性があ る｡ と こ ろで ､ 独占的な通 常実施権 の 法的性質は何で あろうか ､ 商標権者が
そ の 権利 の 主張を放棄 し七い なけれ ば､ 独 占的な通 常実施権者も同様に損害賠償を請
求でき る か ､ また ､ そ の ような場合に は ､ 商標権者と実施権者 の損害賠償額をそれぞ
れ どの ように計算す べ きで あるかと い う問題は本判決で解決され なか っ た｡
｢愛楽+ 商標独占的通常実施権侵害事件 ､ 北京市高級人民法院知識産権審判庭編『知識産権審判案例
要覧』 法律出版社 19 9 9年 19頁
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ⅠⅠⅠ 訴前停止 に つ い て の実施権者の請求権
特許権者､ 専用実施権者及 び独占的な通常実施権者の間の請求権 の差異に言及 した
哩 - の 法律規定は ､ 2 0 0 1年6月 5 日最高人民法院審判垂員会第1 1 7 9回会読で
採択された ｢特許権侵害行為 の 訴前停止4に つ い て の 法律適用問題に関する最高人民法
院の 若干規定+ で あるo 本規定の 第1条により､ 特許権者又は利賓関係者が訴離を堤
起する前に特許権侵害行為に対する停止命令を裁判所に申 し立て る こ とが で きる｡ 本
条にお ける利害関係者に は ､ 特許 実施権者及 び特許権 の相続人が含まれて い る｡ ただ
し ､ 特許権 の 専用実施権者は単独で申請 を提出する ことがで きるが ､ 独占的通 常実施
権者は単に 特許権者が申請 しな い場合に の み ､ 申請を提出する ことが できる ｡ 特許権
者が申請 しない こ とを証 明するた めに ､ 独 占的な通常実施権者は特許権者 が申請を放
棄 したと の 内容を記する証明書類 を提出 しなけれ ばならな い ｡ 非独占的な通常実施権
者が訴前停止命令を申 し立て る こ とが でき るか否か につ い て ､
'
本規定は明言 して い な
い ｡
第2節 日本の現状
専用実施権
日本で は ､ 専用 実施権者 の場合には ､ そ の 専用実施権を契約 しただけで は専用実施
権者に な らず､ 特許庁に登 録を しない と専用実施権者にはなり得な い ｡ 従 っ て ､ 専用
実施権はそ の設 定された範囲内で特許権 ､ 商標権等と同様に物権の性質を有 しており ､
絶対的な排他的効力が あると考え られ ､ 侵害行為に対する差止 請求権や捜害賠償請求
権は専用 実施権者 にも与 えられ て い る5｡
日本法上 の ｢仮処分+ と類似する措置である｡ ｢仮処分+ との 相違点に つ い ては､ 第 5章第3節で論 じ
た ｡
日本特許法第 10 0条(差止請求権)､ 第 10 2条(損害の 額の推定)｡ 実用新案法第27 粂､ 第 2 9条､ 意匠法第
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専用実施権を設定 して い る 工業所有権者が工 業所有権侵害訴訟にお いて 実施料相当
額の 損害賠償を請求できる か どうかに つ い て ､ 正反 対の意見がある｡ 実施許諾契約に
お い て ､ 専用実施権を設 定した場合､ 例え特許等が他人に侵害されたと しても､ 逸失
利益及び侵害者利益はともかく ､ 実施料相当額 の 捜害賠償も認められ ない とい う判決
もある が6､ それ を問わず､ 工業所有権者 へ の 実施料相当額の損害賠償を認めた判決も
ある7. 学現により ､ 専用実施権を設定する際に ､ 実施料の 一 括支払が約定され た場合
には ､ 工業所有権者が損害賠償 を請求できず ､ 専用実施権者の み捜害賠償請求権が あ
る とい う見解がある8｡
専用実施権者 の損害額 の計算につ い て は､ 損害賠償額の 推定規定が適用され る｡ 特
に 逸失利益や侵害者利益に よる損害賠償額の 推定に 関 して は､ 推定を受けうる の は専
用実施権者 の みで ある9｡ そ の推定額から工業所有権者に支払う べき実施料相当額を控
除 した額が専用実施権者の 受けた損害額となる10｡
専用実施権者が通 常実施権 を設定する際に ､ 契約にお い て ､ 侵害行為q)排除につ い
て 通常実施権者に保証 し ､ か つ 侵害行為が発生するとき違約損害金を支払うことを規
37条､ 第 3 9条 ､ 商標縫第36粂 ､ 第3 8条にお い ても ､ 専用実施権者に差止請求権及び損宰賠償請求権
を与えて い る｡
6 平成3年 1 2月 2 5日に ､ 大阪地裁で判決された ト レ ー ナ ー 商標権侵害事件はこ の ような裁判例の 一 つ
で あ っ た (平成1年 (ワ) 第2 8 3 6号､ 判例工業所有権法 8 3 5 3 の 1 8貢)o ま た ､ 平成 2年 2月 2 0日
に ､ 大阪地裁で判決された海苔巻擾飯製造具実用新案権侵害事件にお い て ､･実用新案権者が第三者の
た めに設定した専用実施が販売のみに関するもの であり､ 製造に関する実施権が 工業所有権者自身に
留保されてい るため ､ 例外と して ､ 実用新案権者に対する実施料相当額の損害賠償が静められた (昭
和6 2年 (ワ) 第24 2 2号､ 判例時報 13 5 7号 1 26頁)｡
7 東京地裁昭和 4 3年7月 2 4日判決 ､ 昭和36年 (ワ) 第5 6 1 4号 ､ 判例タイ ムズ 2 2 9号 2 3 1貢
8 特許権者は ､ 専用実施権者の利益額に応 じた実施料を受け取るこ とができたはずであるが ､ 侵害行為
により専用実施権者の利益額が減少 し､ そ の結果､ 特許権者の受け取る べ き実施料が減少するからで
あるo こ れ に対し､ 実績実施料で はなく､ - 括支払で あるときには ､ 特許権者に損害は生 じないか ら
訴の利益がない ｡
9 東京地裁昭和 4 3年 7月 24 日判決 ､ 昭和 3 6年 (ワ) 第5 6 14号 ､ 判例タイ ム ズ 2 2 9号 231貢
10 東京地裁昭和 63年4月 2 2日判決 ､ 昭和 62 年 (ワ) 第652 1号､ 判例タイ ム ズ66 7号 2 18頁
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定 した場合 ､ 日本で は､ これ により生 じた専用実施権者の 損害は､ 専用実施権の侵害
により通常生ず べ き損害で ほ なく ､ 日本民払416粂の 規定により ､ 加害者が この事情
を知 り ､ または知る ことがで きた の に敢えて侵害晶を製造販売して い たこ とが静めら
れな い 限り ､ 専用実施権者 の請求が羅められない と解されて い る11o
専用実施権は特許局 で 登録されなければ効力を生 じない か ら ､ 特許権等 の侵害行為
が専用実施権の 設定登録前より発生 した場合､ 専用実施権者は設定登録され た日以降
の 侵害行為に つ い て の み損寄賠償を求める ことが で きる . - 方 ､ 工業所有権者は専用
実施権の設 定登録日前 の侵害行為及び専用実施権実施地域外 の侵害行為に つ いて 通常
実施料相当額 の賠償額を請求できる ｡ これは ､ 各古屋地方裁判所が ｢打撃練習用ボ ー
ル 自動回収及 び供給装置事件+ にお い て 下 した判決で あ っ た12｡
本件 の被告会社は ､ 実用新案権者の許諾を得ず ､ 実用新案権を侵害 した装置を ､ 昭
和 5 1年 1 2月 2 日 から昭和 5 3年1 0月 2 2日ま で の 間に 5 0台､ 昭和 5 3年1 0
月 2 3日か ら昭和 5 6年 3月 2 7 日まで の 間に 2 1台 (ただ し ､ その 内1 0台は専用
実施権実施地域内で あり ､ 3台は販売先住所不 明で あるo)､ それぞれ販売 した ｡ 実用
新案権者及び専用 実施権者 は被告に対 し損害賠償等の 請求を提起 した｡ 専用実施権の
設 定登録時間が 昭和 5 3年 1 0月 2 3日で あ っ たo
名 古屋地裁は ､ 専用実施権者が被告に対 して損害の 賠償を求めうる の は ､ 昭和 5 3
年 1 0月 2 3日 から昭和5 6年 3月 2 7日まで の 間に被告が専用実施権実施地域で販
売 した 1 0台分に 限 られ ､ また ､ 実用新案権者 の 損害賠償は､ 被告が昭和 5 1年1 2
月 2 日 か ら昭和5 3年 1 0月 2 2日まで の 間に 販売 した 5 0台及び同年1 0月 2 3日
か ら昭和 5 6 年3月 2 7 日まで に 専用 実施権実施地域外で販売 した ことが 明 らかな 8
台分 (3台分は販売先不 明に つ き除外) との合計5 8台に限られ るこ とに なると判断
した｡
本件判決は､ 専用実施権 の設 定登録時聞及び設定地域 の範囲で専用実施権者 の 損害
額と実用新案権者の 利益をそれぞれ算出 した｡ こ の方法は ､ 特許権等の侵害訴訟 に お
ける専用実施権者と工業所有権者 の利益の バ ラ ン ス をとる ことに重要な役割 を果たせ
11 東京高裁昭和6 2年 2月 2 6日判決､ 昭和 5 9年 (ネ) 第 4 9 9号､ 第 1406号､ 判例 工業所有権法2 3 0 5
の 139 の 2 9 4貢
12 名古屋地裁昭和5 8年3 月18 日判決 ､ 昭和 5 4年 (ワ) 第6 5 4号､ 判例タイ ム ズ 5 1 4号 2 9 1頁
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るだ ろう｡
専用実施権者の 損害額 を推罷する場合 ､ 本件判決と同様に ､ その 純利益又は侵害者
の 得た利益か ら工業所有権者に支払うべ き実施料相当額を控除 して計算する判決もま
た触 つ かある18o
とこ ろで ､ 本件の判決を見ると ､ 具体的な損害賠償額の 計算方法につ い て は ､ 理不
尽なとこ ろがある と言わ ざる を得ない ｡ なぜ か とい うと､ 本判決は ､ 侵害が なければ､
専用実施権者が得た で あろう利益額 から実施料相 当額を控除 して 専用実施権者 の 損審
額 を算定 したにもか か わらず､ こ の部分の 実施料相当額 の権利者 - の賠償 を命 じな か
っ た か らである｡ 結局 ､ 権利侵害者に -jい て は ､ 損害賠償額を支払 っ たと い っ て も､
正 当な実施権者が 正当な実施 の た めに 支払う対価とほ ぼ同 じで ある｡ こ の ように すれ
ば､ 法律規定を遵守する実施権者 と侵害者と は何ら の差もなく ､ 恐らく侵害行為 を助
長するだろう｡
本件の ような場合には ､ 専用 実施権者の 損害額はそ の 専用実施権の設定登録後の 損
害に限 られ るが ､ 実用新案権者が請求でき る実施料相当額 の損害賠償は侵害行為の 全
期間を通 じて算出す べ き で ある考える｡ すなわち､ 侵害者は合計71台の侵害製品を販
売 した場合 ､ そ のす べ て の 侵害製 品に つ い て ､ 販 売時間 と販売地域の 如何にか かわら
ず ､ 実用新案権者に通常実施料以上 の賠償額を支払 う べ きで ある｡
本件は ､ 実用新案権侵害行為が始ま っ た当時､ 専用実施権者が実用新案権 をまだ実
施 して い なか っ たケ ー ス で ある. もう 一 つ の裁判例にお い て は ､ 特許権侵害行為が発
生 した当時に ､ 専用 実施権 は設定登録 され て い ない が ､ すで に完全に独占的な実施権
が存在 した14｡ 裁判所は ､ 専用実施権設 定登録前 か ら侵害者 の得た全て の利益に つ い
て 損害賠償を認 めた｡
ⅠⅠ 独占的通常実施権者の 請求権
日本で は ､ 専用 実施権の 物権的性質に対 して ､ 独 占的通 常実施権を含む通常実施権
13 大阪高裁平成 4年 12月 4日判決 ､ 平成 3年 (ネ) 第12 8 2号､ 知裁集 23巻2号32 0頁 ､ 及 び東京
地裁昭和6 3年 4月 2 2日判決 ､ 昭和 6 2年 (ワ) 第6 5 21号､ 判例タイ ム ズ 12 7 4号 117頁
1 4 大阪高裁平成4年 1 2月 4 日判決､ 平成3年 ( ネ) 第1282号､ 知裁集 2 3巻 2号3 20貢
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は登録 を効力 の発生要件 と して い ない た め､ 単に 工業所有権者に対する債権に過ぎな
い と い う見解が多 い 16o と は い え､ 特許権等の侵害に対する通常実施権者 の請求権が
r
す べ て 否定されて い るわけでは ない ｡
完全独占的通常実施権 の 場合 ､ 権利 の 侵害に対する実施権者 の差止請求権が否定さ
れて い るが ､ 損害賠償請求権が 認められ て い る｡ 大阪地裁昭和 5 9年 12月 20日 ｢製
造用金型事件+ の 判決は こ の ような判決で あっ た16｡
本件原告は､ 訴外意匠権着か ら専用実施権わ許諾を受けたが ､ 専用 実施権に必要と
す る登録を行わなか っ た｡ 被告が当該意匠製品と類似する製品を製造販売 して い る の
で ､ 原 告は被告に対 し侵害行為 の 差止 と損害賠償を請求 した｡
大 阪地裁は ､ まず ､ 原 告が意匠権者 か ら専用実施権の 許諾を受けたが ､ 必要な登録
を行わなか っ たた め ､ 専用 実施権 に基づく請求は理由がな い と判断した｡
そ して ､ 独占的通 常実施権に基づく請求 の 可否 に つ い て 次の ように判断 したo
原 告の 差止請求権に つ い て ､ 大阪地裁は､ ｢完全独占的通常実施権とい えども本来通
常実施権で あり ､ これ に権利者が自己 実施及び第三者に対 し実施許諾を しない 旨の 不
作為義務を負うと い う特約が付随するにすぎず､ そ の ほ か に右通常実施権 の性質が変
わる もの ではな い+ こ とを理由と して ､ ｢実施権者 の有する権利が排他性を有するとい
うこ とは できず+ と判断 し ､ また ､ 意匠法の 条文に は差止請求権を行使 できる者と し
て ､ 意匠権音叉 は専用実施権者に つ い て の み規定 して い る こ とを考慮 した上 ､ 丁通常実
施権者で ある 限り壮 ､ それが前記完全独 占的通 常実施権者で あ っ て もこれ に差止請求
権を認 め るこ とは困難で あり ､ 許され な い もの と い わ ざる をえな い+ と判示 しノ､ 原告
自身 の差止請求権を否定 した｡
なお ､ 原告が主張 した債権者代位に基づ く差止請求に つ い て ､ 大阪地裁は ､ 債権者
代位制度は元来債務者 の 一 般財産保全 の も の であり ､ 債務者が無資力で ある ことを要
すると説示 し､ 本件 の場合 ､ 原告 の債務者とする意匠権者が無資力で は なく ､ また ､
｢完全独占的通常実施権 の権利者 に対する請求権は ､ 無承諾実施権者 の行為 の排除等
を権利者 に求め る請求権で はなく ､ 当該意匠 の 実施を容認す べ き ことを請求する権利
に すぎず ､ - - ･ 通常実施権者が権利者 の 有する侵害者に対する妨害排除請求権 を代位
15 増井和夫 ･ 田村善之 『特許判例ガイ ド』 有斐閣2 00年 40 5頁
16 大阪地裁昭和5 9年 12月 2 0日判決 ､ 昭和 5 7年 (ワ) 第703 5号､ 判例時報 1138号 137 頁
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行使する ことに よ っ て 権利者 の実施権者に対する債務 の履行が確保される関係にはな
い+ ため ､ 債権者代位に よる保全の 必要性も欠くと判示 した｡
しか し､ 原告の 損害賠償請求に つ い て ､ 大阪地裁は ､ 完全独占的通常実施権にお い
て ､ ｢実施権者は権利 の 実施晶の 製造販売にか かる市場及び利益を独占できる地位 ､ 期
待 をえて い る の で あり ､ - - ･ 無権限の 第三者が当該意匠を実施するこ とは実施権者の
右地位 を害 し､ そ の期待利益を奪うもの で あり ､ これ によ っ て 損害が生 じた場合には ､
完全独 占的通常実施権者は固有の 権利と して (債権者代位によらず) 直接侵害者に対
して 損害賠償請求をな し得る+ と判示 した上 ､ 被告 の利益額をもっ て 被告 の行為と相
当因果関係に ある損害額 と推課 して独占的通常実施権者で ある原告 の損害賠償請求 を
認 めた ｡
こ の 判決と同様に､ 東京地方裁判所平成 10年 5月 29日判決は､ 独占的通常実施権
者の 差止請求を否 定し つ つ ､ 債権侵害を理由と して損害賠償請求を認 めた17o
ⅠⅠⅠ 非独占的通常実施権者の 請求権
非独占的通常実施権者が独占で き る地位 を有 しない ため､ たとえ無承諾実施権者が
存在 して い ると して も ､ そ の 特許権等に対する侵害行為と通 常実施権者 の利益減少 に
は必然的因呆関係が なく ､ 従 っ て ､ 差止請求だ けで は なく ､ 独占的通 常実施権者なら
認 められる損害賠償請求ま で認 められ ない とい うことが ､ 日本の 裁判所 の 立場で あ る｡
大阪地裁昭和 59年 4月 26日 ｢架構材 の取付金具事件+ の判決は､ 不法行為を理由
とする実用新案権の 通常実施権者 の損害賠償請求に つ い て ､ ｢通常実施権を設定 した実
施許諾者は ､ 更 に複数 の者 に実施させ る権利を有すると共に 無承諾で当該考案 を実施
して い る第三者を放置す る自由 をも有 して おり ､ したが っ て 非独 占的な実施権者は常
に同種権利者による競合実施の 結果生ずる こと の ある売上減な どの 損害を受けうる立
場に ある とい わなけれ ばならない+ と述 べ ､ ｢第 三者が具体的に実施権者の 実施行為を
妨害する挙に出たような場合は格別 ､ 実用新案権者 の 承諾な しに当該考案を実施 して
い るだ けで は ､ い まだ非独占的通常実施権者に対する権利侵害があ っ た とい うこ とは
で きず ､ 結局右侵害の 不法行為に基づく損害賠償請求権を有 しない こと に帰する+ 冒
17 東京地裁平成 10年 5月 2 9日判決 ､ 平成 6 年 (ワ) 第9183号 ､ 判例時報 16 63号 1 2 9頁
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を判示 した18｡ 二審大阪高裁は同判決 を支持 した19｡
とこ ろで ､ 通常実施権を許諾された者に つ い て ､ それが独占的で ､ あた かも専用実
施権を設定 したに類する関係に ある場合､ 通常実施権者には損害賠償請求権があるか
どうか につ い て は､ 裁判例によ っ て 判断が異なる ｡
昭和 56年 3月 4 日東京高等裁判所 ｢洋釣漁具事件+ にお い て ､ 被控訴人会社は､
意匠権者より通 常実施権を許諾され ､ 意匠を実施 して いるも の で あるが ､ 意匠権者は
自ら権利を実施する ことなく ､ また ､ 被控訴人会社以外 に は実施権を与 えて い な い ｡
に もか か わらず ､ 東京高等裁判所 は ､ 本件にお い て ､ 被控訴人会社が通 常実施権を許
諾され たにすぎない もの で あり ､ 意匠権音叉 は専用実施権者に つ い て規定 した同条項
の 規定の適用 ない し類推適用の余地 はない と判示 した20｡
しか し ､ 独 占的な実施権に準ずる通 常実施権に つ い て の損害賠償請求を認 めた例外
的な判例もあるo 大阪地裁昭和 5 4年2月 2 8 日｢人工植毛用植毛器事件+ 21におヤ､
て ､ 原告会社には通常実施権の み設 定され て い るが ､ そ の会社は実用新案権者を代表
者と して設 立されたも の であり ､ 実質は実用権者 の個人経営に等 し いも の で あるo そ
れ故に ､ 裁判所は ､ 同会社が他の 者に通 常実施権を許諾 した ことがな い場合 ､ 同会社
は侵害に対する損害賠償請求の 関係にお い て は ､ 実質上専用実施権者と同視 して差支
え の な い 独占的通常実施権者と解す る の が相当 である と認定 .L, t 通常実施権肴 の損害
賠償請求を認 めた｡
第3節 問題の検討
18 大阪地裁昭和5 9年 4月 26日判決 ､ 昭和 5 8.午 (ワ) 第34 53号､ 無体裁集 16巻1 号 2 7 1貢 , 判例
タイ ム ズ 536号3 7 9貢
19 大阪高裁昭和5 9年 1 2月 21 日判決 ､ 昭和 5 9年 (ネ) 第10 13号､ 無体裁集 16巻 3号84 3頁
2 0 東京高裁昭和5 6年3 月4 日判決 ､ 昭和 5 3年 (ネ) 第 5 09号､ 無体裁集 1 3巻 1号 2 7 1貢
21 大阪地裁昭和 5 4年 2月 2 8日判決､ 昭和 5 2年 (ワ) 第223 6号､ 第 3 46 1号､ 無体裁集 11巻 1号
92頁
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検討の - : エ 業所有権者と専用 実施権者の利 益の調整
前述 したように ､ 日本 で は､ 工業所有権者が専用 実施権を設定し ､ 自らそ の特許等
の 実施権を有 しない場合 ､ 実施料相当額 の損害賠償まで請求できなくなる とい う意見
が少なくない ｡ 専用実施権者が設定され ると ､ そ の範囲では特許権は空権となり ､ 侵
害によ っ て も損害を生ずる ことはあり えない か ら ､ 訴 えの利益と い う観点か ら､ 特許
権者は侵 害訴訟 を提起する利益を有しな い と解す る の が最も妥当な結論で あると か ､
特許権者が独占的実施権を与 えた後にお い て は ､ もはや特許権者は単独で損害賠償請
求権を有す べ き で はなく て ､ これがた めには独占的実施権者を参加せ しめるか ､ 独 占
的実施権者が損害賠償訴訟 を提起す べ きで ある と の 見解22､ 及 び ､ 特許権者に対 して
は ､ 一 括支払 の専用 実施権 を設定 した場合を除い て ､ 実施料相当額を損害額と して静
める との 見解がある23o こ の 間題に つ いて は､ 一 層検討する必要がある と考えるo
まず特許実施料 の性質 を考えて み る｡ 特許実施料は ､ 特許権者の 発明を利用する際
に ､ 特許権者に支払 う技術 の 公開及び知的活動の対価 である｡ 専用実施権が設 定され
た場合 ､ 他人 か らの 権利 の 侵害と特許権者自身 から の ライセ ン ス を区別 して 考慮され
る べ きで ある｡ 特許権の 権利 の 内容には ､ 特許権者が他人 の利用 により実施料を受け
取る権利も含まれて い る ｡ 特許権者が受ける べ き実施料は他人 の利用行為と共 に発生
するo 従 っ て ､ 専用実施権設 定契約に お い て 実施料を 一 括支払 と約定 した療合に は､
特許権者は侵害行為に よ っ て ､ 実施料 の 収入が減少する ことはな いよう見 えるが ､ 侵
害行為に よ っ て ､ 専用実施権の 実施料以外に は､ 特許権者に支払 うべ き実施料が発生
し ､ 発明の 対価と して ､ 専用実施権者 で はなく ､ 特許権者に支払 うべ きで あると考え
る｡ 従 っ て ､ 特許権侵害訴訟 にお い て は ､ 侵害行為が成立するならば､ 如何なる場合
で あ っ て も ､ 実施料相当額 の 損害賠償は最低損害賠償額と して 特許権者に賠償す べ き
で ある ｡ 実施料相当額 の損害賠償を計算する際に ､ 専用実施権 を設定して い るか ､ い
っ か ら設定 したか とは考慮する必要が なく ､ 全て の侵害製品に 対 し通常実施料と同 じ
2 2 盛岡 一 夫 ｢特許権の侵 割羊おける特許権者 ､ 専用実施権者及び通常実施権者の損害額+東洋捷学19 8 8
年32 号 1 3 1頁
23 盛岡 一 夫 ｢特許権の侵害における特許権者､ 専用実施権者及び通常実施権者の損害額+東洋捷学1 988
年32 号 13 2貢
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ように算出すれ ばよい と考える｡
特許権者が専用 実施権を設定 したが ､ 特許権等の譲渡と異なり ､ 自らす べ て の権利
を放棄する意味で はない ｡ 特許権等 の譲渡で ない 限り ､ 第三者が特許権者又 は専用実
施権者の許諾 を得ずその権利 を実施 したならば､ 特許権者はそ の侵害の 差止 を請求 し､
か つ 実施料相当額以上の損害賠償も請求できるはずで ある｡
ⅠⅠ 検討の ニ : 中国に おける独占的通常実施権者の 差止請求権
日本の 専用実施権設定登録制度と異なり ､ 中国にお い て ､ 特許権､ 商標権等の 実施
を他人 に許諾する場合 ､ 専用実施権で あれ ､ 通 常実施権で あれ ､ いずれ も関連政府部
門に許諾契約を届け出なければならな い ｡ したが っ て ､ 登録 した か どうか に より専用
実施権と独 占的通 常実施権 を見分ける ことが でき ない ｡ 専用実施権で あるか独 占的通
常実施権で あるか は契約 の 内容により判断するo - 般的には ､ 専用実施権とは ､ 工業
所有権者自身が実施する権利を留保 しな い 場合を意味するが ､ 独占的通常実施権とは､
工業所有権者自身が実施する権利を留保する場合を意味す る｡
日本 では ､ 多数の裁判例は ､ 独占的通常実施権 の場合､ 登録を行わな か っ たた め､
あく ま でも債権の 一 種で あり ､ それ によ っ て 実質上 の損害が生じた場合 ､ 特許権等の
侵害者 に対 し固有の 損害賠償を請求 できるが ､ 実施権者の 権利が排他性を有するとい
えない た め､ 差止請求を認 めな い ｡
しか し ､ 中国で は ､ 独占的通常実施権の設 定手続は専用実施権と同 じで あり ､ か つ
二 つ の 実施権は工業所有権者及び実施権者以外 の 第三者に対 し共 に排他的な効力を有
して い る ｡ したが っ て ､ 前記 ｢愛楽+ 商標独占的通常実施権侵害事件24の ような場合
に は ､ 例え商標権者が侵害者に対する請求権 を放棄 しなか っ▲たと して も､ 独 占的通常
実施権者が専用 実施権者 と同様に ､ 実際の 損害に つ いて 損害賠償を請求で きるほ か ､
侵害行為に対する差止 も請求で きる と解するが妥当だと考える｡
ⅠⅠⅠ 検討の 三 : 通常実施権者の請求権
24 本章第1節参照｡
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専用実施権者が損害賠償請求権及び差止 請求権を有する こ とにつ い て は問題 がない が､
通常実施権者の 請求権に つ い て は さまざまな学鋭が存在 して い る26o その 中で ､ 独占的通
常実施権者に 限り､ 損害賠償請求権と実施許諾者の 差止 請求権を代位行使することができ
るとす る説が有力鋭で ある｡ すなわち ｢通常実施権者とは ､ 単に当該特許発明を実施する
榛原に過ぎず､ たとえ無権原 の 第三者が当該特許発 明を実施 しても､ 通常実施権者はそれ
に 関して法的な利害関係 をもたず ､ 何らの請求も生 じない ｡ これに対 して ､ 独占的通常実
施権者 は ､ 無権原の 実施者に対 し, 不法行為に基づく損害賠償請求をな しうる し､ 特許権
者等の 有する妨害排除請求権及 び損賓賠償請求権を代位行使 しうる+ とする26o 判例もこ
の ような傾向を示 して い る27｡
私は ､ 通常実施権者 が ｢無権原 の第三者+ の 実施行為･に関 して必ずしも法的な利 害関係
をもたない と いう ことで は ない と考える｡
もちろ ん ､ 通 常実施権に は以下 の 特徴が ある ｡ 即ち ､ ①排他性を有しない こ と､ ②
同様権利者 の 競合実施の 結果によ る売上減の 発生 を常に予測できる こと ､ ③侵害行為
が発生 した と して も､ 通 常実施権者 にと っ て 特許発明を実施する植原が影響されて い
25 盛岡 一 夫 ｢実施権者の 差止請求権+ (東洋紡学197 7年 2 0号 9 7貫) によると､ 日 本 で は ､ 通常実施
権者の請求権に つ い ては ､ 次 の ような学貌がある｡
(1) 通常実施権に損害賠償請求権も差止請求権も認めない鼠 ､
(2) 通常実施権に損害賠償請求権の み詠める貌 ､
(3) 通常実施権者に損害賠償請求権と実施許諾者の差止請求権を代位行使することが できるとす
る説 ､
(4) 独占的通常実施権者に限り ､ 損害賠償請求権と実施許諾者の 差止請求権を代位行使すること
が できるとする説.､
(5) 通常実施権者は損害賠償請求権と実施許諾者の 差止請求権を代位行使 し､ 独占的通常実施権
者は差止請求権を有するとする説 ､
(6) 通常実施権に つ い て損害賠償請求権を認め ､ 登録 した独占的通常実施権に差止請求権を認め
る罷 ､
(7) 登録した独占的通常実施権に損害賠償請求権と差止請求権とを認め る説｡
26 盛岡 一 夫 ｢実施権者の差止 請求権+ 東洋法学1 9 7 7年 2 0号98貢
2 7 本章第2節の Ⅲを参照
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な い こと｡
しか し､ これによ っ て ､ 通 常実施権の侵害の 成立 を完全に否定す べ きで はない ｡ 通
常実施権に対する侵害が成立するか否か を判断する際に､ 無権原利用者の 不法行為に
より ､ 通常実施権に含まれ る ､ 若 しくは通常実施権の実施により実現 しうる通常実施
権者 の財産価値 にお ける実質的な減少が発生 した か どうかを十分に考慮す べ きで ある｡
換言すれば､ ｢独占的通常実施権者+ にせ よ ､ 非独占的 ｢通常実施権者+ にせ よ､ 無権
原利用者 の 不法行為 により ､ 通 常実施権者に財産価値 の実質的な減少が発生する場合､
通常実施権者にも損害賠償請求権を与 える べ きである｡
そ こで ､ 通常実施権者 にと っ て ､ 無権原の 利用者の 不法行為に よる ｢財産価値 の 実質的
な減少+ とは何で あろうか ｡ それ につ いて は ､ 無権原 の利用者の 市場参入が なければ､ 通
常実施権者が得たで あろう利益 の 部分､ 及び無権原の 利用者の 市場参入に より ､ 通常実施
権に含まれ る技術の現実的 な価値の希薄化により減少 した利益の 部分を含めて考え叫ゴよ
い だろうo 侵 害行為 がなければ､ 他の 通常実施権者 の 市場参入に より同 じ結果 を生 じるこ
とが ありうるとい う反論も存在す るかも しれない が ､ 特許発 明を違法に実施す る者を､ 他
の許諾 を受 けた通常実施権者と同視す るこ とはできない28｡
一 方 ､ 通常実施権は排他的な効力を有しない ため､ 物権 と同様 に絶対化 ･ 対世化する こ
とが できず ､ 特許発 明の通常実施権者の 差止請求権を認め るこ とには法的な根拠が欠如 し
て い る という べ きで ある｡ 通常実施権者 の差止請求権に つ いて は ､ ｢差止請求権 の根拠を
権利 の排他性にお き ､ か つ ､ 通常実施権を債権と し､ 排他的効力を有しない もの とする こ
と+ を理 由として ､ 特許権者が侵害行為を放任 した場合で ある限り ､ 通 常実施権者 の差止
代位請求権 を認め る とい う見解は ある29. しか し､ 侵害行為に対す る特許権者の ｢放任+
に つ い て は ､ どの 時点まで ､ また どの ような行為で あれば ｢放任+ と言えるかは極めて困
難で ある｡ む しろ ､ 侵害行為に対する差止 に つ い て ､ 通常実施権者が特許権者の許可を得
た場合 ､ そ の 差止代位請求権を認 めると した ほうが妥当で あるの で はないか と考える.
とこ ろ で ､ 商標権侵害者に対 し､ 商標の 通常実施権者には差止請求権が あるこ とは特に
問題 がない だろう｡ 日本 で は ､ ｢不正競争防止 法+ に より ､ 需要者に広く認識されて い る他
28 小島庸和 ｢通常実施権の 不可侵性+( 亜細亜法学1985年 19号 15 5頁) にお いては ､ こ の 見解が示さ
れ て い るo 私は ､ こ れに賛成する.
2 9 小島庸和 ｢通常実施権の 不可侵性+ 亜細亜汝学 1985年 19号 1 5 5貢
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人 の 商品などの 表示 ( 商標 を含む) を使用する行為は ｢不正競争行為+ になり ､ 不正競争
によ っ て営業上の利益を侵 害され ､ 又 は侵害されるおそれがある者は ､ その 営業上の利益
を侵害する者又 は侵害するお それが ある者に対 し､ そ の 侵害の停止又 は予防を請求するこ
とができ る30｡ 同様 に ､ 中国の ｢反不正当競争法+ にも同様 な規定がある81｡
商標権侵害者に対する通常実施権者の差止請求権を認 めることは､ 現実にも重要な意義
が あると考える｡ 商標権者､ 実施権者の利益を保護することだけで はなく､ 正常な市場経
済秩序 の維持 ､ 消費者利益 の保護にも必要である｡
30 平成 6年5月 1 日施行､ 平成 6 法 11 6､ 平成 8法 68改正 ､ 第 2条第1項第1号､ 第 3粂第1項
3 1 1 9 9 3年 9月 2 日第八回全国人民代表大会常務委員会第三次会議採択､ 1993年 1 2月 1 日施行 ､ 第 5
粂第1項､ 第 2 1粂
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第 3都 債害訴訟の手続土 の問題
第7章 侵害訴訟 に お ける無効理由及び訴訟手続に対する影響
米国の 特許侵害訴訟 に お い て は ､ 従来か ら､ 特許の無効 を抗弁 の理 由と して主張す
る ことが許容されて いる1o - 方､ 中国及び 日本は､ 特許法を制定する当時に ､ いずれ
も ドイ ツ と同様に ､ 特許侵害訴訟 にお い て被疑侵害者が特許 の無効を主張する場合､
侵害訴訟 の 手続を中止 し､ 特許 の 有効性に つ い て の特許行政機関の判断を受けた後便
寮訴訟 の 手続 を再開する こと に な っ て い る｡
近時､ 迅速な紛争解決を図るた めに ､ 特許 の有効性と侵害訴訟の 関係に つ いて は､
日本 で諌論が盛んに展開されて い る2o そ の 間題 は主に ､ ①侵害訴訟 にお い て ､ 被疑侵
害者 に より提起され た特許 の 無効主張が許容で きるか ､ また､ 裁判所が特許 の無効主
張 に対 して 直ちに判断する べ き か ､ ②被疑侵害者による特許の 無効主張が許容できる
とすれ ば､ そ の 理論的な根拠は何か ､ ③裁判所の 無効判断の効力が どこまで及ぶの か ､
を中心 に して い る ｡
中国最高人民払院審判委員会は ､ 2 0 0 1年 6月 1 9 日第1 18 0回会議で採択さ
れた ｢最高人民法院特許紛争案件審理 の 法律適用問題に関する若干規定+ (本章で ｢法
律適用問題に関する規定+ と い う) で ､ 侵害訴訟 にお ける特許 (発明特許権､ 実用新
案権及 び意匠権を含む) の 無効主張 に対する裁判所 の取扱い につ い て も改めて関連規
定を修 正 した｡
本章は ､ 日本の 牡学界 の議論 を参考に して ､ 中国に おけ る今後の 課題 を検討 した い ｡
1 米国の特許審査制度と日本 ､ 中国 の特許審査制度がもともと大きな差異が存在してお り､ こ れによ っ
て特許侵害訴訟の 手続にも影響が与えられて い るの ではない かを懸念 し､ 米国の法制度との比較研究
を本章の 検討範囲か ら取り除ける｡
2 『特許の 有効性と侵害詐琴』(小泉直樹 ･ 知的財産研究所編 ､ 2 0 0 1年経済産業調査会出版) にお いて ､
日本 ､ 米国､ ドイ ツ及び韓国の 状況が既にまとめて紹介されたが ､ 特許 の 無効主張に対する裁判所の
取扱い は民事救済手続の重要な 一 環 で あるため ､ 本章は中国の 法改正 を中心に して こ の 問題に つ い て
議論 した い ｡
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第1節 特許侵害訴訟の無効抗弁に関する 日本の動向
特許侵害訴訟 にお ける無効事由 の 主張が認 められ る べ きか どうかに つ い て ､ 日本の
学鋭は否定鋭 と肯定現に分けられて い る｡ 現在 ､ 肯定税の ほうが圧倒的に多い ｡
否定鋭によれ ば ､ 特許権が有効で あるとい う判断は特許庁の 審決によ っ て の み決せ
られ ､ 特許権が有効に存在 して い る限り ､ ク レ ー ム のす べ て の範囲で保護される べ き
で あり ､ 侵害訴訟 にお い て は､ 公知 公用 の 部分があると い っ てそ の部分に つ い て独占
権 を付与 しな い と い うような判旨は ｢各要素の 有機的な結合の上に成立 した発明を人
為的に破壊するも の で ある+ 80
従来か ら､ 日本の 裁判所は ､ 侵害訴訟 にお い て ､ 否 定説を採用する の が原則で あ っ
た ｡ 例えば､ ｢イオ ン歯ブ ラ シ事件+ の判決にお い て ､ 東京地裁は､ ｢特許権 の効力 は､
特許庁にお ける無効審判手続によ っ て争う べ きも の で あ っ て ､ 仮に発明が新規性な い
し進歩性 に欠 け､ 当該特許が無効とされ る べ きもの で あ っ たと して も､ 当該特許に つ
き無効審判請求がなされて ､ 当該特許を無効とす べ き旨の審決がなされ ､ 右審決が確
定 しない 限り ､ 裁判所は当該特許権を有効なも の と して取り扱わなけれ ばならず､ 単
に ､ そ の 必要がある場合に 審決が確定するまで訴 訟手続を中止する ことが できる に過
ぎない+ と述 べ ､ 差止請求訴訟 の審理における特許有効性の 審議を拒絶した40
否定説に対 して ､ 中山教授を代表とする肯定説 は ､ 現代社会における技術の 急速な
発展 に適合するた めに ､ 特許侵害訴訟 に お け る無 効事由 の主張が認められ る べ きで あ
ると強く主張 して い る ｡ 肯定現 に よれ ば､ 特許侵 害訴訟にお いて ､ 無効事由の 主張が
認 められなければ､ 被疑侵害者は抗弁をするため に ､ 侵害訴訟 の ほか ､ まず特許庁に
対 し無効審判 の 請求を しなけれ ばならず ､ これは被疑侵害者に と っ て大きな負担とな
るo さらに ､ 無効審判に より紛争 の解決に 至 るま でに長期間を要し､ 訴訟には紛争解
決手段 と して の意味が無く なる恐れがある と い うことも指摘されて いる5｡
3 小泉直樹ほか編 『特許の有効性と侵害訴訟』経済産業調査会2 0 0 1年 3 4頁､ 原増司 ｢権利範囲の認定
と公知事項+ 特許 ･ 判例官選第 1版 150貢
4 東京地裁平成2年 1 1月 28 日判決 ､ 平成 1年 (ワ) 第4 033号､ 無体裁集2 2巻 3号76 0貢
5 小泉直樹ほか編 『特許の 有効性と侵害訴訟』経済産業調査会 2 0 0 1年35 頁､ 中山信弘 ｢特許侵害訴訟
と公知技術+ 法学協会雑誌第9 8巻 9号 1 115頁 ､ 1 1 16貢
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肯定説 の 理論構成として ､ さらに畿 つ か の見解が分けられ て い る60
(1) 無効抗弁説 こ の 見解は ､ 行政処分の 当然無効の 理論を特許無効に取 り入れ
るもの である が ､ 特許法的に変容する ことに特色がある｡ 本税は ､ 公定力 の及 ばない
噸庇が あ っ た場合､ 当事者が当然無効の 事由が存在する との 主張をなす ことができる
と主張 しなが ら､ 行政法で必要 とされ る重大性､ 明白性 の要件を否定して い る｡
(2) 公知技術の 抗弁現 すなわち､ 被疑侵害者が自 己の 実施 して い る技術 が公知
技術で ある こ とを証 明すれば ､ ク レ ー ム と は関係 なく侵害の 成立が否定される とい う
見解で ある｡
(3) 限定解釈説 特許 の 技術的範囲の 限定解釈により特許権者の 請求権範囲を相
応に縮小させると の 見解で ある ｡
(4) 権利濫用説 無効理由が存在する こ とが明らかで あるときは ､ 権利者 の特許
権行使が権利濫用に あたり認 められ る べ きで はない と い う意見で ある0
(5) 技術的範囲確定不能鋭 こ の 見解は ､ 公知技術と比 べ 新規で か つ 進歩性の あ
る発明 の み に対 して 特許が与 えられ ると い う特許法の 基本原 理を出発点と して ､ 侵害
訴訟 に お い て ､ 裁判所が公知技術を含まない 技術の範囲を藩定できなければ ､ こ の よ
うな特許権による請求を棄却す べ き で あると主張 して い る｡
特許 に お い て 存在する可能性 の ある無効事由は い ろい ろある｡ 技術の 新規性又 は進
歩性 の欠如 の ほ か には ､ 特許 の冒認等に より無効事由が発生する 可能性もある｡ とこ
ろが ､ 前記 五 つ の 学説 の 中に は ､ (1) と (4) の ほ かは ､ いずれも技術 の面 に 限ると
い う限界が ある と言わ ざる を得ない ｡ (4) に 対 して も ､ ｢権利濫用 の法理 とは権利自
体 は噸疲なく存在 して い るが ､ そ の権利 の 行使方法に よ っ て は権利の 効果が否 定され
るも の で ある の に 対 して ､ 特許権に無効事由が ある場合には ､ 権利行使の 方法如何に
か か わらずす べ て の者 に対 して ､ そ の権利 の 行使を否定するもの で あるの で ､ 権利濫
用 の 法理 とは異なる+ と い う批判がある7o
平成1 2年4月 1 1日 ､ ｢半導体装置事件+ 8に お い て ､ 最高裁判所は初めて 特許 の
無効主張 を認 めた｡
6 小泉直樹ほか編 『特許の有効性と侵害訴訟』経済産業調査会2 0 0 1年 3 6貫･39貢
7 小 泉直樹 ほか編 『特許の有効性と侵害訴訟』 経済産業調査会20 0 1年38頁
8 最高裁平成 12年 4月 1 1日判決 ､ 平成 10年 (オ) 第3 6 4号､ 民集 5 4巻 4号 13 68頁
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本判決にお い て ､ 最高裁判所は ､ 衡平の 理念に基づ い て ､ (無効とされる ことが確実
に予見され る)｢特許権 に基づく当該発明の 実施行為の 差止 め､ これに つ い て の 損害賠
償等を請求する こ とを容認する ことほ ､ 実質的に見て ､ 特許権者に不当な利益を与え､
右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもの で ､ 衡平の 理念に反する結果となる+
と判示 した｡
さらに ､ 最高裁判所は ､ ｢紛争はできる限り短期間に - つ の 手続で解決する の が望ま
し い もの で あると ころ ､ 右 の ような特許権に基 づく侵害訴訟 にお いて ､ まず特許庁に
お ける無効審判を経由 して無効審泳が確定 しなけれ ば､ 当該特許に無効事由の 存在す
るこ とをもっ て特許権 の 行使に 対する防御方法とする こ とが許されない とする ことは ､
特許 の対世的な無効ま で も求める意思の ない 当事者に無効審判の手続を強い る ことと
なり ､ また ､ 訴訟経済に も反する+ と述 べ ､ 効率的な紛争解決手続を提供する とい う
出発点か らも侵害訴訟 にお ける無効事由 の 主張 を許容す べ き であるとい う意見 を示 し
た ｡
結論と して は ､ ｢特許 の無効審決が確定する以前で あ っ て も､ 特許権侵害訴訟を審理
す る裁判所は ､ 特許に無効理由が存在する こ とが 明らかであるか否か につ い て判断す
る こ とができると解す べ きで あり ､ 審理 の 結果､ 当該特許に無効理由が存在する こと
が明らか で あるときは ､ そ の 特許権に基づく差止 め ､ 損害賠償等の請求は ､ 特段 の 事
情が な い 限り ､ 権利の 濫用 に 当たり許きれな い+0
本判決 に より ､ 上記 の 見解 と異なる従来の 判例 は ､ い ずれも抵触する限度に お い て
変更 され る ことに なる9｡ 判決にお い て ､ 侵害訴 訟におけ る裁判所の特許無効確認がで
きるか どうかは言明 され て い ない ｡ ただ し､ そ の判旨に よると ､ おそらく ､ 侵害訴訟
にお ける無効主張 で ある限り ､ 裁判所は ｢対世的な無効+ と い うような判断を下さな
い だろう10｡
そ こ で ､ 侵害訴訟 にお ける無効判断の効果が問題 となる ｡ こ の 間題に つ い て は ､ 日
9 最高裁平成 1 2年 4月 11日判決 ､ 平成 1 0年 (オ) 第3 6 4号､ 民集 5 4巻 4号 1 36 8頁
1 0 小泉教掛ま､ r判 旨は辛くに こ とわ っ て いない が ､『特許の 対世的な無効までも求める意思の ない当事
者』 なる表現から示唆されてい るとお り､ 有効性判断の効果は当然相対的なもの にとどまると い う
前提に立 っ て い るも の である+, と コ メ ン トして い る｡ 小泉直樹ほか編 『特許の 有効性と侵害訴訟』
経済産業調査会 200 1年 2 4 5貫
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本の 学鋭は ､ 相対効説 ､ 争点効鋭及 び信義則現に意見が分かれて いる110
相対効鋭は大多数の 見解で あるo すなわち ､ - つ の侵害訴壱捌こおける無効判断は係
属事件 に限っ て 効果を有 し､ その 他の 訴訟に対し影響を与 えない とい う見解で あるo
一 方 ､ 争点効説は ､ そ の他 の訴訟にお い て 同 じ争点がある場合､ 先決問題における
無効判断の 効力が生 じる余地があると主張 して い る｡
とこ ろで ､ 信義則鋭に より ､ 特許権者の侵害主張 が無効主張により ､ 排斥され ､ そ
の 判決が確定した場合に は ､ 特許権者は ､ 同 一 の 相手方の みな らず､ 他の 者に対する
侵審 の 主張も許され ない と解釈され る ペ きで ある｡
第2節 中国に お ける特許の無効抗弁に関する従来の 取扱方及び法改正
改正前の 特許法及びそれに関する法律解釈
2 0 0 0年 8月 2 5 日､ 中国特許法 の 第 2次改正 が行われ た｡ 当改正法は2 00 1
年7月 1 日より施行され て い る ｡
改正前 の 特蘇法は ､ 日本と同様に ､ 特許掲載公報 の発行か ら6ケ月 に限り ､ 特許の
授与 に対す る異蔑申立 を認 める｡ 異諌申立により か かる特許が特許法の 関連規建に 一
致 しな い と認定される場合 ､ 特 許 の 取 り消 しが 認 められ る ｡
一 方､ 特許掲載公報 の発
行 から 6 ケ月 た っ た場合 ､ 特許 の 無効審判制度が採用 されて い る｡ 特許 の 付与 に不服
がある者は ､ 国務院特許行政部門に対 し特許 の 無効宣告を請求する ことができる｡ 国 .
務院特許行政部門による発明特許 の 無効審査 の決定に不服 がある場合 ､ 審査決定に関
する通知の 受領日 より 三 ケ月 以内に 訴訟 を提起する こ とができ るが ､ 国務院特許行政
部門による実用新案権や意匠権の 無効審査決定は終局的効力を有 し､ 不服が あ っ たと
して も ､ 裁判所で行政訴訟 を提起する ことが できない ｡
特許法 の規定に従い ､ 侵害訴訟 にお い て 特許 の 無効主張が被疑侵害者により提起さ
れる場合 ､ 裁判所は審理を中止するか ､ また は特許権が有効であると の前提に基づ い
て 判決する か であり ､ 決 して 自ら特許無効と判断 しない ｡
1 1 小泉直樹ほか編 『特許の 有効性と侵害訴訟』 経済産業調査会2 0 01年 4 6頁
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特許侵害訴訟 にお い て ､ 被疑侵害者が侵害行為を継続するために ､ 特許無効宣告制
度を利用 して 訴訟期間を引き延ばす ことがよくあっ た の で ､ 特許権者に有効な保護を
与えるために､ 中国最高人 民法院は ､ ｢特許紛争事件の審理 に関する若干問題 の 回答+
12にお い て ､ 幾つ か の規定を設 けたo
①裁判所は実用新案権又 は意匠権の侵脊事件 を受理 した後 ､ 訴状を被告に送達する
ときに ､ 無効宣告を請求 しようとする場合で あれば､ 答弁の期間内に特許再審委員会
に提出するこ とを被告に通知 しなけれ ばならない o
被告が答弁期間内に か か る実用新案権又 柱意匠権の 無効宣告を特許再審委員会に請
求 した場合 ､ 裁判所は訴 訟 を中止する｡ ただ し､ 答弁期間が過ぎた後､ 被告が訴訟の
審理 にお い て無効請求を提起 した場合であれば ､ 裁判所は訴訟 を中止せず､ 権利有効
の 前提に基づ い て審理 を行う｡
②発明特許 の侵害訴訟 及び特許再審委員会が審査を経て 維持 した実用新案権に関す
る侵害訴訟 で ある場合 ､ 答弁期間内で あ る にも関わらず､ 被告の 無効宣告請求が許容
され ない ｡
ⅠⅠ 改正 後の特許法及 びそれに関する法律解釈
日本で は ､ 異議申立制度と無効審判制度 の 間に 幾つ かの相違が存在 して い る｡一通説
に より ､ 無効理由とは異なり ､ 異議申立理 由は ､ 公共 の利益に関係する事項に 限定さ
れて い る13. なお ､ 異議申立理 由が該当する と認められ な い ときは ､ 特許 を維持する
旨の決定がなされ ､ こ の 決定に対 して ほ ､ 行政不服審査法による異議申立 ､ 審判請求
及び訴訟 の 提起に よる不服 の 申立 はで きない が ､ 特許無効審判につ い て 再審の請求が
認 められる｡ 異議手続が進行中で あ っ て も無効審判を請求できると考えられて い る14｡
日本 の制度とは異なり ､ 改正前 の中国の特許法で は､ 異議申立の 理由及び無効理由
に対する規定はあまり変わりがなく ､ ただ手続上及び審判の 提起期間に つ い て若干 の
差異が存在 して い る｡
1 2 最高人民法院審判委員会 19 9 2年 12月 2 9日第561次会議で採択されたo
1 3 日本特許法113粂､ 中山信弘 ｢工 業所有権法 (上)+ 弘文堂2000年 231頁
1 4 中山信弘 ｢工業所有権法 (上)+ 弘文堂2 00年 23 3貢
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それ故 ､ 2 0 0 0年 の特許改正披は､ 手続を簡素化するために ､ 異議申立制度を廃
除 し､ 単に無効審判制度だ けを採用 して い る｡ 特許掲載公報の発効日より ､ その特許
権の付与が特許法 の 関連規定に 一 致 しない と思う者は ､ 何人も特許再審委員会をこ特許
の 無効宣告を請求する ことがで きる ｡
無効審判制度に 対するもう - つ の 重要な改正 と い えば､ 実用新案権や意匠権 に対す
る国務院特許行政部門の 無効審査決定の 終局的効力が否定される ことである
■
｡ 実用新
案権や意匠権 の 無効審査決定に対する不服 がある場合 ､ 発明特許と同様に ､ 裁判所に
訴訟 を提起する こ とが できる ように なっ た ｡
特許牡の 牡改正 に伴 い ､ 最高人民法院は､｢綾律適用問題 に関する規定+を修正 した｡
当該法律解釈は次 の ように規定 して い る o
まず､ 侵害訴訟 の中止 と無効宣告請求の 繋がりにつ い て は ､ ｢実用新案権 ､ 意匠権侵
害紛争事件 の被告は ､ 訴訟 の 中止 を請求する場合 ､ 答弁期間内に原告の権利に つ き(国
務院特許行政部門に) 無効宣告を請求 しなければならない+ と規定 して い る｡
そ して ､ 訴訟の 中止 に つ い て ､ 次 の ような原則を規定した｡ ｢人民法院が受理する実
用新案権 ､ 意匠権侵害紛争事件にお い て ､ 被告が答弁期間内に当該権利 の無効宣告を
請求する場合､ 人民法院は訴訟 を中止するもの とする+｡ 例外と して ､ ①原告が提出 し
た国務院特許行政部門の 検索報告に ､ 実用新案権 の新規性､ 創作性の 欠如をもた らし
た技術的文書がない場合､ ②被告が提供 した証拠 により ､ そ の使用する技術がすでに
公知 されて い る と証明する に 足り る場合 ､ ③被告が当該実用新案権又 は意匠権の 無効
宣告を請求す る際に提供 した証拠 又 はそ の 依拠する理由が明らか に不十分である場合､
④裁判所が訴訟 を中止 しなく.Tも良
い と認 めるそ の 他の 事情があ っ た場合 ､ 裁判所は
訴訟を中止 しなくて も良い ｡
実用新案権､ 意匠権侵害訴訟 の被告が答弁期間満了後に提出 した無効宣告請求に つ
い て は ､ 1 9 9 2年 の法律解釈と同様に ､ ｢人民法院は訴訟 を中止 して はならない+ と
規定 して い るが ､ ｢審査を経て 訴訟 を中止する必 要があると認 められる場合を除く+ と
い う規定が但 し書きと して 補充され て い る｡
なお ､ 被告が答弁期間内に 権利 の無効宣告を請求 した にもか かわらず ､ 裁判所が訴
訟を中止 しなくて も良い事件に は､ 発明特許の 侵害訴訟及び特許再審委員会が審査を
経て 維持 した実用新案権に関する侵害訴訟 の ほ か ､ 特許再審委員会が審査を経て維持
した意匠権に関する侵害訴訟 も含まれて い る ｡
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当該牡律解釈は 1 9 9 2年 の法律解釈と比 べ て ､ 幾つ か の優れた点がある と考える｡
①訴訟 の中止 に 足りる条件 がより明確に 規定され て い るo ②答弁期間内に訴訟 の 中止
を請求 した被告に対して も ､ 訴訟の 中止 を必要 とする証拠 を要求 して いる ｡ ③侵害訴
訟 を中止する場合 の被告 の 無効宣告請求義務及びそ の請求期間が明確に され て い る｡
当該駄律解釈は ､ 裁判所が侵害訴訟 にお い て 無効判決を下す ことができるか どうか
は依然と して 明らか に して い ない ｡ ただ し､ ｢被告が提供 した証拠により ､ そ の 使用す
る技術がすで に公 知され て い ると証明するに足 り早+ 場合 ､ 裁判所 は訴訟 を中止 しな
く て も良い と い うような規定を勘案すると ､ 無効抗弁が完全不 可能とい う従来か らの
取扱方が変わ っ て しま っ た と言 っ て もよい だろう｡ そ こ で ､ 裁判所が侵害訴訟 にお い
て 実用新案権等の 効力に つ い て 直ちに判断できる か ､ それとも係属事案に限り当事者
の 請求 の 許否 を決する の か と い う問題は将来の 訴訟に お い て 必ず直面 しなけれ ばなら
ない だ ろう｡
ⅠⅠⅠ 無効抗弁に関する中国独特の法規制
既に述 べ たように ､ 侵害訴訟 に お い て 裁判所が特許権等の 効力を判断できるか どう
か はまだ釈明され て い ない が ､ 無効抗弁が完全に不可能で あるとは言えない ｡ ただ し､
最高人 民法院の 法律解釈に より ､ 侵害訴訟 の 無効抗弁 に つ い て は ､ 数多く の制限が規
定され て い る｡
①被疑侵害者が無効抗弁 を主張 できる訴訟 は実用新案権侵害訴訟及び意匠権侵害訴
訟 に限られて おり ､ 特許権侵害訴訟 にお ける無効抗弁が認 められない ｡ 特許権有効の
前提に基づ い て 審理 を行うか ､ それ とも侵害訴訟 を中止するか は ､ 裁判所 の 判断に よ
り決められる｡
②特許再審委員会が無効審査 を経て維持 した実用新案権又 は意匠権の侵害訴訟 にお
い て ､ 被疑侵害者 の 無効抗弁が認 められない o ①と同様に ､ 裁判所は権利有効の 前提
に 基づ い て審理 を行うこともできる し､ 侵害訴訟を中止するこ ともで
■
きる｡
③実用新案権又 は意匠権に対する無効の 抗弁は ､ 被疑侵害者 の答弁期間内に提出 し
なけれ ばならな い ｡ 無効抗弁 か無効審判請求が被疑侵害者 の答弁期間後に提出された
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場合 ､ 裁判所は無効抗弁 を認 めず ､ 権利有効の 前提に基づ い て事件の審理 を続ける15｡
④被疑侵害者は使用す る技術がすで に公知されて い ると証明するに足 りる証拠を提
出 しなけれ ばならない ｡ 被疑侵害者が提出した証拠が不十分である場合 ､ 審理 を中止
するか否 か は裁判所 の判断により決める｡
具体的な立法趣旨は明示 されて い ない が ､ こ の ような法規制は主に次の 点に対する
配慮 から制定され たもの であると考える ｡
まず ､ 第1 に､ 特許 の審査設 定手続 と実用 新案権 ､ 意匠権の 審査設定手続の 相違に
対する配慮｡
日本と同様に ､ 中国で は ､ 特許 の 審査設定手続は方式審査､ 出願公開､ 実体審査､
登録設定と い う四 つ の 段階を経る必要が あるが ､ 実用新案権及び意匠権 の審査設定手
続には出願公開及び実体審査が必要 ではな い ｡ 出願公 開日か ら特許権付与 の公告目 の
前 日迄 に ､ 特許 の 付与条件 を満た さない 出願に つ い て ､ 誰で も国務院特許行政部門に
意見を捷出する こ とが できる o さ らに ､ 実体審査によ っ て ､ 特許無効事由 の発生 の 蓋
然性が実用新案権及び意匠権より小 さく なる ｡
出願 公開及 び実体審査が特許権の 審査設定手続 の 必要な段階と して規定され て い る
た めに ､ 特許権 の 設定に至 るまで ､ 特許権者は実用 新案権者及び意匠権者より多く の
時間及 び費用が か か っ てきた . それ に応 じて ､ 特許権を無効とする場合には ､ 一 層慎
重に 取り扱う必要が あると い うこ とが､ 中国最高人民法院の 見方でもあると言えるだ
ろう｡
第 2 に ､ 特許 の 技術 レ ベ ル が実用新案権､ 意匠権 より比較的に高い とい うこ とに対
15 1 99 5年 6 月 19 日 ｢中国専利報+ に登載された織りカ ー ペ ッ ト実用新案権侵害事件にお い て ､ 被告
が第 一 審判決後初めて 国家専利局に無効請求を提出したた め ､ 二 審裁判所は被告の 訴訟中止請求を
否定 し､ 被告敗訴の 一 審判決を維持 した ｡
と ころが , ニ 審判決の 後 , 被告の 無効請求に つ い て ､ 国家専利局専利復審委員会は ､ 原告 の 実用
新案権の 新規性と創造性を欠く ことを理由と して､ 当該実用新秦権の 無効を宣告 した o 中国の特許
法により ､ 無効とされた特許は初めか ら終わりまで 一 貫 して存在 しなか っ た が､ 無効宣告の前に既
に確定し､ か つ 執行された判決に つ い て無効宣告は遡及力を有 しない b 本件では ､ 判決がまだ執行
されて い ない た め ､ 被告が幸い に訴訟費用を払うこ とで済む こ とができる ｡ しか し､ も し判決の執
行が - 歩早 けれ ば､ 被告は大きな損失を被 っ ただろうo
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する配慮｡
中国 の 特許法によれば､ 特許 ( 実用新案権､ 意匠権も同様) の無効事由が存在する
と主張する者は ､ まず特許再審委員会 に無効宣告 を請求し ､ 特許再審委員会の決定に
不服 の ある場合に の み ､ 裁判所に行政訴訟を提起する ことができ る｡ 特許再審委員会
は 国務院特許行政部門 (日本の特許庁にあたる) の内部に設 立されて い るが ､ 技術及
び法律の 専門家により構成されて い る｡ 従 っ て ､ 特許権の 効力につ い て判断を行う際
に ､ まず特許技術の 新規性 ､ 進歩性等 に つ い て ､ 特許再審委員会が技術の 面 か ら審査
し ､ そ の 後､ 裁判所は さらに手続 の合法性や ､ 法律適用の 正確さ等 の点につ い て審理
を行うこ とは ､ 裁判所 の 直接の判断より正確率が高 い ほか ､ 行政権と司法権の相互 の
機能が補完できる し ､ 裁判所 の過 重負担も回避 できる｡ 一 方 ､ 実用新案権及び意匠権
の新規性 ､ 進歩性等が比較的に容易に判断できる の で ､ 裁判所自身が判断する ことに
も無理が ない o これに対する配慮 か ら､ 侵害訴訟 の 無効抗弁は ､ 公知されて いる技術
と見なされ る実用新案権又 は意匠権侵害事件 に限 っ て認 められ るだろう｡
第 3に ､ 特許再審委員会 の無効審判手続を経て依然と して稚持され た実用新案権と
意匠権の 無効蓋然性が低い ことに対す る配慮｡
実用新案権及び意匠権 の 設定に は ､ 出願公開及 び実体審査の 手続が必 要で はない た
め ､ 無効事由 の発生 は比較的に多い が ､ 特許再審委員会 の無効審判手続を経て も権利
維 持 の 決定が 出され た場合 ､ 無効事由 の 存在する蓋然性が著 しく減少 した｡ この よう
な理 由が ､ 裁判所が原則と して 権利有効 とい う前提に基づ いて 訴訟 を審理す る原因で
あ ろう｡
ⅠⅤ 中国の 今後の 課題及び解決案
今後の 課題
■上述 したように ､ 現在 ､ 中国で は ､ 実用新案権及び意匠権に つ い て ､ 被疑侵害者が
そ の使用する技術がすで に公知 され て い る と証 明でき る場合､ 裁判所は訴訟 を中止せ
ず ､ 無効事由の 主張を考慮 した上判断を行う｡ しか し ､ 特許権に つ い て は ､ 依然とし
て 無効事由 の 主張を採用せ ず ､ 権利有効 との 前提 に基づ いて 審理を続ける か ､ 訴訟を
中止 し､ 特許再審委員会 の 審判の 結果を待つ か どちらか である ｡ もちろん ､ 特許権を
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無効に する こ とに対 して は慎重に対応する必 要もあるが ､ 確実な無効事由が存在 した
と して も､ 特許再審委員会 の 審判 ､ 及 びそれに 対する不服がある場合の 行政訴訟 ､ 並
び に控訴を待 つ ことは ､ 長 い 時間が かかるほ か､ 日本の最高裁判所が言及 した ように ､
｢特許 の対世的な無効まで も求める意思の ない 当事者に無効審判手続を強い る+ こと
が果た して 妥当である か どうか に つ い ても検討の 余地 がある｡
なお ､ 実用新案権及 び意匠権 の ように､ 侵害訴訟 に お い て無効事由によ る抗弁がで
きるならば ､ 訴訟 の効果が どこまで 及ぶ の か とい う問題 も当面 の課題で ある｡ この間
題を解決 しなけれ ば ､ 艶つ か の裁判所にお い て 同 - の技術内容につ い て紛争が起 こる
場合､ 裁判所によ っ て異なる判決を出す可能性が あり ､ 結局大きな振乱を招く恐れも
あると言 っ て も過言で はな い だ ろう｡
侵害訴訟 にお ける無効抗弁 の 罷容可能性及び必要性
中国の 民事訴訟法は 日本 の 民事訴訟綾と同様に ､ 民事訴訟 を ｢公 正か つ 迅速に+ 行
う こ とを裁判所 の責務と して規定 して い る｡ し か し､ 確実な無効事由の存在を無視し
て 権利有効 の前提 に基 づ い て判断する こ とは ｢公 正+ とは言えず ､ 特許再審委員会の
審判を待 つ ために ､ 一 つ の 紛争 の 解決まで 二 三年間もかか る ことは ｢迅速+ とも言え
ない 16｡ したが っ て ､ 中山教授が指摘 したように ､ ｢訴訟に は紛争解決手段 と して の 意
味がなく なる+ こと を防 ぐた めに ､ 特許 の侵害訴訟 にお い て ､ 無効事由が確実に存在
して い る場合 ､ そ の 主張を認 める こ とは必要 で あるo
現在 ､ 中国で は ､ 工業所有権侵害訴訟 は最高人民法院が指定 した裁判所の 工業所有
権審判庭に より審理されて い る｡ 工業所有権 の審理が既に 専門部で行なわれ ､ さらに ､
審理 にお ける鑑定制度も導入 されて い る o したが っ て ､ 技術面 か ら見れば､ 裁判所 の
過重負担等は問題にならな い と言う べ きで ある｡
また ､ 理論面 か ら見て も､ 侵害訴訟における無効抗弁の静容が不可能で はない o そ
もそ も特許権等が有効なた めには ､ 形式的要件の ほ か ､ 実質的要件も必要で ある｡ 実
16 特許権者周林対北京華奥電子 医療儀器 (育) 及び北京奥美光機電連合開発公 司事件にお い て ､ 原告は
19 9 1年 7 月 2 日に特許権侵害訴訟を提起したが ､ 被告が特許無効と主張 したため ､ 審理を中止 し､
結局 一 審判決は 19 9 5年 5月 28 日にようやく下された ｡
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体の 存在 しな い権利は設定登録 をして も無効であり ､ 第三者に対抗できない の は当然
で あ る｡
実用新案権及 び意匠権の査定手続 にお い て は ､ もともと実体審査が行われず ､ 特許
権 の査定に つ い て は ､ 実体審査の 手続があるが ､ 特許行政部門の できる範囲内のみ で
行われ て い る｡ それ故に ､ 従来か ら､ 特許 の 無効審判制度が採用されてお り ､ 査定手
続で発見され なか っ た実体の 畷庇に つ い て ､ 碓でも無効の確認 が請求できるo しか し､
だ か らと い っ て ､ 特許 の 無効審判制度が特許権 の 実体 の 顎疲を霞 める唯 - の経路で あ
る とする ことは妥当で はない ｡ 特許の対世効を否 定するため の無効確認請求を提起す
る こ とは請求人にと っ て あくま でも 一 種 の権利で あり ､ 義務で はない か らで ある o し
たが っ て ､ 日本 の最高裁が ｢キル ピ ー 事件+ にお い て 判示 したように ､ ｢特許 の対世的
な無効まで も求める意思 の ない 当事者に無効審判手続 を強い るこ とはで きな い+ と考
えられ る べ きで あり ､ 無効事由 による当事者の抗弁権は無効審判制度に制限され るこ
とは適切で はない Q 侵害訴訟 に お ける無効抗弁 の 承認は可能で あるだけで はなく ､ 無
効審判制度の 不足 を補完す るた めにも必要 で ある と言え るだろうo
侵害訴訟 の無効判断の 効力
侵害訴訟 の無効判断 に如何な る効力が生 じる か と い う問題に つ い て は､ 二 つ の 状況
に分 けて 検討す べ き で あると考 える o すなわち ､ そ の 無効判断が特許の - 部の みに限
られて い るか ､ それとも特許全体に及ぶ の か を考慮す べ きで あ る｡ 侵害訴訟 の無効判
断が特許 の - 部を権利範囲 から排除 した場合 ､ 判断の 効力につ い て は､ 争点効説 の方
が妥当であると考える｡ 無効とされた部分に つ い て ､ 他の 侵害訴訟に対 し､ 既に下さ
れ た無効判断に既判力を持たせる方が妥当 で あると考える ｡ 一 方､ 侵害訴訟 の 無効判
断が特許全体に及 ん だ場合 ､ 無効判断 の 効力に つ い て は ､ 信義則説が主張したように ､
たとえ後の 侵害訴訟 にお ける被疑侵害者 の行為が ､ 無効判断が下され た事件の 被疑侵
害者の行為と異なると して も､ 特許権者の 主張が許 され ない とす べきである と考えるc
一 方 ､ 侵害訴訟 の 無効判断の 遡及効は ､ 無効審判と同様に見なされれ ばよ い と考え
る ｡ 即 ち､ そ の 前に既に 下 された判決や ､ 履行され た特許実施許諾契約等に対 し遡及
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力を有 しないとされ る べ き である17｡
無効理 由 の存在 の 明白性
侵害訴訟 にお ける特許 の 無効判断を行う際に､ 注意す べ き ことは ､ 被疑侵害者が提
供する証拠 の 明白性が必要 とされ なければならない18｡ ｢明白性+ に つ いて は ､ 田村教
授が述 べ たように ､ ｢単に裁判所自身が無効理由があると い う心証が とれ る とい うレ ベ
ル の 問題 で なく ､ それを超えて 無効審判請求の ル ー トが選択され たとして も無効とさ
れ るこ とが確実に予見 され る軽度に ､ 無効で ある ことが明白である場合を指 して い る+
19
｡ 無効理 由の 存在 の 明白性 を判断する際に､ こ の 見解は重要な参考意義がある と考
える ｡
17 中国特許捷第 4 7条
18 日本 の特許無効審判制度にお いて は､ 特許権者の訂正請求が認められて いる｡ したが っ て ､ 侵害訴訟
における無効判断に つ い て ､ 日本では ､ ｢特許に無効事由が ある場合でも ､ 訂 正によ っ て 有効な特許
権と して機能 できる可能性を持 っ て い る場合が少なくない ことからすれば訂正請求が特許無効と重
大な関わりを持 つ こ とは当然 の こ とである+ と いう主張が有力鋭である (/ト泉直樹ほか編 『特許の
有効性と侵害訴訟』 経済産業調査会 2 001年 217貢)｡ 本税により , 侵害訴附 こお い て ､ い っ た ん訂
正請求が認められるならば､ 例え無効事由の存するこ とが明白であ っ ても ､ 被疑侵害者の行為が侵
害と認定される可能性が ある o こ れ は ､ 被疑侵害者にと っ て果た して公正 であるか どうかが問題で
ある ｡ 被疑侵害者は ､ 製品を製造 ､ 販売するとき ､ 自らの行為に違法性があるか どうかに つ い て ､
常 に行為が発生する時点の状況により判断 して い る｡ 特許権者の 訂正請求がなければ侵害と見なさ
れ ない行為が ､ 単に彼の侵害訴訟における訂正請求により侵奪と判断されては ､ 被疑侵害者にと っ
て あまりにも不公平であろう｡ したが っ て ､ 私は ､ 日本 の ような場合には ､ 侵害訴訟にお い て は ､
特許権者の訂正請求を否定 した ほうが妥当で あると進言 した い ｡ 例 え特許権者の訂正請求があると
しても､ 別途 の行政手続に よ り訂正すればよ い ｡ こ の ような訂正は後の侵害行為に対 し対抗するこ
とが できるが ､ 既に発生 した第三者の行為に対し対抗できない と考えられる べきだろう｡ 中国で は ､
無効審判制度にお い て ､ 特許権者の訂正請求が認め られない から､ こ の ような問題は生じない ｡
19 小泉直樹ほか編 『特許の 有効性と侵害訴訟』 経済産業調査会 2 0 0 1年217貢
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結 論
い ままで考察 して きたように ､ 技術の 複合化､ 高度化及び国際化に適応するために､
工業所有権侵害に対する 一 層有効か つ 適切な民事救済制度が望ま しい o 工 業所有権の
保護強化を唱える日本 ､ 米国等の技術大国は ､ こ の 課題 につ い て依然と して たくさん
の 問題 を残 して い るが ､ 中国 の制度の 整備に参考に な るも の が多い ｡
中国は ､ 2 0 0 1年に ､ 工業所有権保護の 国際基準と 一 致するために ､ 特許法及び
商標法の 汝改正 により ､ 工業所有権者保護の 姿勢をさらに 強化 した｡ しか し ､ どの よ
うな保護が有効 か つ 適切で ある か ､ 中国にと っ て相変わらず未解決の重要 な課題で あ
る と考え る｡ 技術 の発 展 を促進するた めに ､ 工業所有権者に対 し十分な保護を与 えな
けれ ばならず､ 一 方､ 過保護 に よ っ て か え っ て技術 の進歩を阻害する恐れもあ る の で ､
工業所有権者 ､ 第三者 ､ 社会利益の バ ラ ン ス 衡量を無視 して はならない ｡
本稿の 内容をまとめて み ると ､ 中国で は ､ 工業所 有権侵害に対する有効か つ 適切な
民事救済制度の 整備を実現する に ほ ､ 主に以下 の 三 つ の 面に着手 しなけれ ばならない
と考 える｡
1 . 立法により ､ 均等原則 の適用基準及 び並行輸入 の 可否 を規定 し､ 侵害の認定基
準を 一 層明確化に するo
均 等原則に つ い て は ､ 日本 ､ 米国 の ように ､ 公 知技術及 び意識的愉外に よ る制 限を
適用 の 基準とする べ きで あり ､ 同時に ､ 各要 素の 相関関係の 適切な調和も図る べ きで
ある ｡
なお ､ 並行輸入行為は ､ 侵害行為とされ る べ き で はない ｡ 中国だけで はなく ､ 世界
各国にと っ て ､ 世界全体 の社会的進歩と生活水 準の 向上 ､ 及び合理的な国際経済体制
の 実現に は ､ 狭 い属地主義原則 を超えて並行輸入行為を許可する ことが必要で ある｡
中国は ､ 並行輸入行為 を法に より認 める べ きで ある ｡ さらに､ 日本の ように ､ 並行輸
入 を不 正 に阻害する工業所有権者の 行為は違法行為 と して規定される べ きで ある｡
2 . 損害賠償制度 ､ 差止 制度等に 存在する不足 を補 い ､ 工業所有権者に - 層適切な
民事的救済を与える ｡
製品が急速に流通 して い る現代社会 の情況 ､ また ､ 工 業所有権者の 利益 ､ 社会利益
及 び第三者利益の バ ラ ン ス を考慮するため ､ 利用者の過失に つ い て の 挙証責任 の帰属
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を製造者と販売者に分けて判断する方が妥当と考え考o
また ､ 損害賠償額を算定する際に ､ ①米国の ように ､ 実施料相当額を損害賠償額の
最低限と して 規定す べ き で ある ､ ②既定実施料率が存在 して い ない場合に は､ 日本､
米国の ように ､ 業界の 一 般的な実施料率､ 特許権 の経済的価値 ､ 使用範囲等を総合的
に 考慮 した上合理 的な実施料率を推定す べ きで ある ､ ③権利者の 逸失利益又 は侵害者
利益を算定する時､ 権利者の 市場シ ェ ア を考慮す べ きで ある ､ ④侵害者利益を算定す
る 時 ､ 工業所有権寄与率を考慮す べ き であ る｡
差止 制度に つ い て は ､ ①公平な救済制度を実現するために､ 米国の ように ､ 差止命
令と損害賠償の相関関係 を把握 し､ か つ 公共利益 を考慮する こ とが大切で ある｡ 権利
者 の 損害が金銭的賠償に より十分に 填補され る ことが でき ､ か つ 侵賓者が差止命令に
よ っ て 合理 的な損害賠償より多く の経済的な損失を受けるおそれ がある場合 ､ 損害賠
償に よ る救済だけで 十分で あ る ｡ ②個人特許権者等の経済力 を考慮するため ､ 特許権
者に よる担保の 提供を ｢訴前停止命令+ を発する必要 な前提条件とすべ きで はない ｡
③差止制度 の機能をより効率的に発揮させ るため に､ 日本 の ように､ 権利者の廃棄請
求権及 び除去請求権等を差止請求権 の 付随的な権利とす べきで ある｡
なお ､ 工業所有権者に民事的救済 を与 える 際に ､ 工業所有権者と実施権者の利益の
調整 を配慮す べ きで ある｡ 専用実施権が設定され たと して も ､ 実施料相当額の損害賠
償請求権は特許権者の み に ある とす べ き である｡ また ､ 中国に おける独占的通常実施
権 の設 定手続を考慮 し､ 独 占的通常実施権者 に は ､ 専用実施権者と同様な差止請求権
を与 え る べ きと考える｡ ｢独占的通常実施権者+ にせ よ ､ 非独 占的 ｢通常実施権者+ に
せ よ ､無権原利用者 の 不法行為により ､ 通常実施権者に実質的な損害が発生 した場合､
通 常実施権者に も損害賠償請求権を与 える べ きで ある ｡ 特許権者 の許容が ない 限り ､
特許権 の 通常実施権者に差止 請求権を与 える こ とに は 法的根拠が不十分で ある とい う
べ きで あ るが ､ 公共利益､ 特に 消費者利益 の 立場か ら見 ると ､ 商標権の 通常実施権者
に 侵害行為に対する差止請求権を与 える べ き である と考える ｡
3 ･ 工業所有権侵害訴 訟に お ける工 業所有権の 無効事由による抗弁を許癒 し､ 訴訟
手続 を迅速化する ｡
技術面及 び理論面 の い ずれ か らみ て も､ 侵害訴訟における無効抗弁の認容が可能か
つ 必要 で あるo 無効判断が 工業所有権の 一 部の み にか ぎられ て い るか ､ それ とも権利
の 全体に及ぶ の か に よ っ て ､ 無効判断の 効力 が異なる ようにす べ きで ある ｡ 前者の場
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合に は ､ 争点効説を採用 し､ 後者 の 場合に は ､ 信義則説を採用するほうが妥当と考え
る｡ また ､ 権利の 無効判断を行う際に ､ 証拠 の 明白性を必要な条件とす べ き である｡
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